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INTRODUCCTION

En la actualidad los derecho que se derivan de ia
Propiedad Industrial son de gran importancia va que ésta se
encargara de garantizar através de la creacion e implantacidn
de normas juridicas. tendientes = tuteiar los derechos que se
geéneran con la actividad comercial. empresarial e industriai,
los cuales hov en dia han cobrade wuna relevante importancia.
toda wvez que dichos derechos =son fundamentales para el
desarrollo de la actividad comercial tanto a nivel nacional
como  internacional, va que el desarrolle que tengan las
empresas  se basara en la posesidn  gque ésta tenga sobre
derechos exclusivos v que éstos a SU vezZ se han superiores a
los de la competencia, tales derechos estaran confeormados por
creaciones nuevas (patentes) y  por sisnos distintivos dentro
de los cuales se encuentran las marcas, v a las cuales esta
dedicado el presente trabajo. Entendiendo COmO marca: a todo
signo visible que sea distintivo capaz de hacer inconfundible
un producte o servicio respecto de log  de Su misma especie o
clase., es tal el auge que ha tenido la materia de marcas que
2] legislador consiente de la importancia que tienen eéstas
para el desarcllo econdmico de pals, asi{ como para la
inversion extranjera va actualizando la Ley de Propiedad
Industrial atraves de diversas reformas v la creacion de un
nuevo reglamento de la misna.

En ¢l presente trabajo analizaremos los Pasos gque
debera de seguir cualquier comerciante industrial o
prestador de servicios. para adquirir el derecho exclusivo
sobre una marca, v como puede conservar vigente dicho
dereche. Primersmente trataremos ] procedivento que  ze v

=]

o

&
Segulr para obtener en registro de una marca., ante el
Instituto Mexicano de la Propledad Industrial, yva que una de
las condiciones que la misma ley de Propiedad Industrial

pPrevee es que para gozZar de la proteccion que la ley da, es



qus una marca se debe de encontrar debldamente registrada,
para as! poder contar con el reconomiento oficial de éste
derscho gque la ley otorga sobre una marca v el uso exclusivo
que se tendra sobre la misma, a fin de poder explotar

lcitamente dicha marca dentro del territorio nacional, para
distinguir los productos o servicios para los que se solicito

Yy se obtuvo el correspondiente registro.

Asl mismo, se analizaran 1los derechos que la ley
otorga a tedo titular de un registro marcarico vy, las

obligaciones que tendra que observar , a fin de conservar su
registro marcario.

Farea conservar vy mantener vigente =1 derecho de
exclusividad, es necesarlo estar renovande dicho resgistro con
=] objeto de ne perderlo, por lo que tambien se analizara et
procedimiento de renovacion toda vez

se otorga por tiempo ilimitado.

que e] registro marcario

En el 0ltimo capitulo se tratara el tema de formas de
extingulr el derecho marcaric vya que hav gque sefhalar gque asi
como la propia Ley nos sehala los pasos que se deberan seguir
para adguirir y conservar el registro de una marca. Tambien
establece las causas por las que puede perderse el derecho
2xclusive que se tiene sobre un signe distintive (marca). las
cuales constituyen Institucliones debidamente reglamentadas vy
tipificadas en la Ley de la materia, las cuales se analizaran,
cada una de ellas en dicho capltule.

Para flnalizar el presente trabaijo., sefialaremos las
conclusiones a las que se han llegado con la realizacion de

este estudio.
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CAPTTUIL.C PRIMERCO

NACIMIENTO DEL DERECHO DFE 1.A MARCA.

Para hacer referencia al nacimiento de 1la marca,
sefialaremos que como signo distintivo de productos vy
servicios, es una forma de satisfacer y proteger intereses
econdmicos de la sociedad; vya que éstos, van avelar los
derechos tanto de los consumidores como de los fabricantes, en
relacidn a las mercancias gue adquieren los primeros vy las
carcateristicas especiales que les imprimen los segundos a sus
mercancias o servicios gue ponen a la venta.

Por lo que una marca va a implicar una proteccidn
bilateral, tanto para el publico consumidor, quien va a tener
la seguridad de las condiciones, calidad, cualidad y cantidad
de que lo que estd adquiriendo yvya que esta amparado por una
marca gque va a tener ciertas caracteristicas particulares
especificas de un producto o servicio y que ademads la estaran
distinguiendo entre otras marcas que amparan a iguales o
semejantes productes ¢ servicios, vy que los hacen preferir
éstos productos, en virtud de que tienen la confianza de gque
lo adquieren es de calidad; esto ﬁbr un lado y por el otro, se
encuentran los comerciantes,industriales o prestadores de
servicios quienes al c¢rear y utilizar una marca, para distin-
guir lo que ofrecen al publico consumidor, van a tener
caracteristicas especiales y particulares que la hacen sobre
salir entre las demas ya existentes en =1 mercado. Creando de
éste modo prestigio alrededor de la mercancia que se vende
amparada por una marca lo cual se traduce, para el fabricante
en una mayor demanda de lo que vende y por lo tanto contar
con una clientela fiel a su marca, por lo cual es muy
importante proteger a las marcas por medio del registro.

En nuestro pals, la preoteccidn de las marcas ge

encuentra debidamente regulada tanto por las leyes de la
1



materia: Ley de Propiedad Industrial, y por su reglamento
respectivo asil como por loe tratados internacionales. Hay que
sefialar que por 1la importancia que actualmente tiene 1la
materia de las marcas tanto la ley como su reglamento han
tenido una serie de reformas a fin de actualizar dichos
ordenamientos y de satisfacer las nececidades comerciales del
pals.

El nacimientoc del Derecho exclusivo que se va a tener
sobre una marca se va a dar cuande se cumplan con los
siguientes supuestos:

-Por medio del uso que un c¢omerciante, industrial o
prestador de servicios hace de un signo distintivo y que
utiliza como marca, para designar a sus mercancias.

~-Por medio del registro que se hace de una marca ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

A continuacidon se analizardn éstos supuestos, sin
embarge se hace la aclaracion de que si  bien nuestra
legislacioén vigente contempla ambos supuestos Yy los
reglamenta,considera que para poder tener &l derecho exclusivo
sobre una marca,este so6lo podrd hacerse por medio del registro
que de esté se realice ante la autoridad correspondiente.
1.-US0 DE LA MARCA

En eéste supuesto se establece que el nacimiento del
dererecho exclusivo sobre una marca se va a dar por medio del
uso de estd, vyva sea que se haya venide wusando © que
simplemente se este usando. El uso de una marca es un derecho
facultativo ya que los que se dediquen a la comercializacion
de productos o servicios tienen la facultad de usar o no usar
una marca para distinguir lo que ofrezcadn a la venta, ya gque
ésto va a ser una potestad y no una obligacion, sin embargo el
uso de las marcas en algunos casos puede ser obligatorio, pero
s0lo podra imponer el useo de la marca obligatoria el Estado en
los casos expresamente sefialados por éste.

Se debe hacer hincapié en que si bien en nuestra

legislacidén no es necesario estar usando una marca para regis-
2



trarla, en otras legislaciones consideran qgque el derecho
exclusivo sobre una marca que se reclama se va a obtener por
medio del uso que el comerciante haga de esta y por lo
tanto va a ser protegible c¢ontra terceros que intenten usar
esta,

2.-REGISTRO DE LA MARCA

En nuestra legislacion el registro de una marca que se
esté usando o se pretenda usar reviste una gran importancia vya
que la obtencidén del registro de una marca constituvye, es un
reconocimiento oficial de la existencia de estd vy por lo
tanto, va ser protegida por la ley, vya que sobre dicha marca
se estd fincandc el nacimiento de wuna marca reconocida
legalmente y por lo tanto licita.

Como vya se seflale, si bien nuestra legislacidn
contempla el hecho de que una marca se esté usandeo sin contar
con el debido registro, por lo tanto estd también va a ser
protegida contra terceros, y sera en el siguiente caso:

- Cuando alguien registre una marca usada por otra,
persona en este, caso estad tendrid el derecho de solicitar la
nulidad del registro, y el derecho para registrar dicha marca
va a ser dentro de los tres afos siguientes a la publicacion
de esta.

En nuestros dias es de suma importancia que los
usuarios de marcas registren eéstas, vya que sdlo con el
registro podran contar con la proteccién legal necesaria para
defender sus derechos derivados de dicho registro frente a
terceros.

En nuestro pals el interés por proteger marcas por
medio del registro ha crecido ya que "de hecho 1994 fue un
afio record en el registro de marca, con 35.000 { 207 mas que
el afo anterior) de los cuales el 55% fuerdn registro de
empresas mexicanas."” {1}

{1} Ruiz Velasco Laura,"La Guerra contra las Marcas Pira-

"

tas™, America Econcomla. México,D.F.,1995 numero 100.pag.30
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Este dato si bien no es actual,como va se menclionod es
relevante para observar como de unoes pocos afos a la fecha los
empresarios mexicanos han adquirido conciencia de la
importancia que tiene un registro marcario en virtud del
inminente proceso de globalizacién econdmico y con la firma de
acuerdos de libre comercio en todo el mundo estd haciendo de
la legislacion marcaria un tema obligado ¥ necesario
considerandolo mas serio que nunca por el alto valor que tiene
una marca; una marca es extremadamente valiosa, por lo que las
empresas le deben dar la debida importancia ya que las marcas
son parte fundamental de su competividad, tanto en el ambite
nacional como internacional.

"La marca, distintivo, lema o logotipo de una empresa
son las herramientas mas podercsas que estad tiene para
distinguir su producto o servicio de la competencia;por esto
cada vez maAs empresas se estan tomando en serio la
importancia de registrar sus marcas, va no so6lo en su pais de
origen, sino en aquellos nuevos mercados posibles de
penetrar."({2).

Como ejemplo de los anteriormente expuesto, mencionare
gque si una empresa tan importante como lo es Coca Cola S.A.
de C.V., que si sufriera siniestros tales, que la
desapareciera y ésta no contase coOn un Segurc o que esta
cayera en quiebra, aun asi, se estima que podria obtener en la
realidad hasta US$ 40.000 millones de dolares por la venta de
un sélo y poderoso activo el cual nunca se veria afectado por
ningun siniestro o por cualquier tipo de eventualidad Yy ese
activo es la marca y su logo Coca Cola.

Analizados los dos supuestos para adquirir el derecho
a utilizar una marca,vemos que nuestra legislacidén actualizada
combina ambos supuestos, al decirnos en el articulo 87 de la
ley de materia, al sefalarnos Primeramente quienes podran

usar, para distinguir lo gue estan ofreciendo a la venta, por

{2) Ruiz Velasco, ob. cit.,pag. 30



lo tanto van a tener derecho a gozar de que se les respete ese
uso que hagan sobre una marca; sin embargo, para tener el
derecho exclusivo sobre esta eg necesario que se registre, de
lo que se desprende, que nuestra legislacion va a proteger
tanto a las marcas registradas como las que se& usen aun cuando
nc se hayan registrado siempre que se reunan los requisitos
minimos necesarios y que abordaremos mas adelante en este
estudio, ya que se van a dar casos de gue una marca no
registrada se ha estado usando y por lo tanto vya goza de
cierta popularidad, y un tercero conocedor de este hecho
pretenda apropiarse de ésta, por medioc del registro vy en
casos as! se va a proteger al usuario original aun cuando no
haya registrado la marca en cuestioén,

3.-REQUISITOS DE LA MARCA PARA
SER REGISTRADA

Para que wuna marca sea registrable debe de 1lenar
detérminadas condiciones que van a comprender tanto las
formalidades que establece la ley de la materia ¥  su
respectivo reglamento,as! como los requisitos, caracteres o
condicicones de existencia que deben de revestir todo signoe
distintivo para que pueda ser consideradc coms una marca; en
el primer caso, sobre los requisitos gque debe de satisfacer
la marca en el articulo 89 de la Ley de Propiedad Industrialse
2stablece:

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.Las denominaciones o figuras visibles, suficien-
temente distintivas, susceptibles de identificar los productos
© servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a
los de su misma especie o clase:

Il.Las formas tridimencicnales;

III.Los nombres comerciales y denominaciones o razones
sociales, siempre gque no queden comprendidos en el articulo
siguiente, vy



IV.E]l nombre propio de una persona flsica, siempre que
no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial
publicado. '

En la fracciodn primera se hace referencia a:
palabras sonidos, colores, dibujos,retratos, etc. Todo aguello
que sea lo suficientemente distintivos.

En la segunda fraccidn nos referimos a la presentaciodn
del producto o servicio,es decir envases que contengan algun
liquido,como las botellas de refrescos,perfumes, vinos, asl
también, las cajas que tengan una forma original, el dnico
requisito que deben revestir dichas marcas es que sean
estaticas.

En la tercera fraccidn mencionaremos gue tanto los
nombres comerciales como denominaciones sociales podran ser
susceptibles de ser una marca siempre y c¢uando no sea parecida
a otra.

Por Ultimo la Ley nos dice que también los nombre de
personas pueden constituir una marca, siempre y cuando éste no
sea confundible con otra marca va registrada, ya que ésta
situacidén puede hacer caer en el error al publico consumidor
a2l pensar que ambas marcas son iguales en calidad, por lo que
previniendo esto el legislador,limita estos signos, y que como
sefalamos hay casos en que un tercero pretenda aprovecharse de
la reputacion ya adquerida por su homonimo.

Como ya mencionamos la Ley nos dice que sighnos se
consideréan aptos para constituir una marca sin embarge, éstos
deberan de contar con ciertos requisitos esenciales para que
pueda existir una marca,tales requisitos son atributos inbhe-
rentes a ésta, por lo que se establece que es necesario que
sean satisfechos por la marca para poder ser considerada como
tal, y por lo tanto, va a estar protegida por la Ley, a éstos
requisitos se le han otorgado diferentes clasificaciones, sin
embargo, a nuestra consideracion la clasificacion que mas se

adectta a la esencia del presente trabajo es la que nos dice:
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"caracteres y condiciones esenciales o de valldez
también llamado de fondo pertenecen a:

a) El caracter distintivo,

b} La especialidad,

c) La novedad,

d) La licitud,y

e} la veracidad del signo..."{(3}.

A continuacidén se analizardn cada uno de los con-
ceptos va sefialados como requisitos esenciales para la exis-
tencia de la marca.

a).- Caracter distintivo.

Este caracter es el «que le va a dar vida propia a la
marca, ya que éste atributo nos seflala la naturaleza jurldica
de la marca, c¢onsistente en especializar,individualizar vy
singularizar al signo que se pretenda wusar c¢ome una marca, ya
que como se ha mencionado lo que se pretende con el uso de una
marca es lidentificar perfectamente a las mercancias o
servicios para que no exista confusidn alguna entre el publico
consumidor. Es tal la importancia de éste caracter que el no
satisfacerlo traerd como consecuencia; la comision de delitos
y que se encuentran debidamente tipificadas y reguladas por la
ley de la materia, asi también puede proceder la nulidad de
un registro, vy por lo tanto se haran acredores a una sancién.

Este caracter se va a sujetar a las siguientes
reglas:

1.- Una marca debe de diferenciar perfectamente de
otra, esto se va a dar cuando no hay confusién entre los
compradores.

II.- Hay que tomar en cuenta las diferentes,
circunstancias en que se encontraba la marca, cuando se
pusieron a la venta las mercancias amparadas por ésta, asl
gqmp_lg_naturaleza que tienen éstas,las costumbres que hay

{3) Rangel Medina David,Tratado de Derecho Marcarig,
Editorial Libros de México, S.A.,México,D.F. 1960, pag. 184.



donde se pretende comercializarlas, as! como, el caradcter

econdémico y cultural de la poblacién a la que se pretenda
penetrar; es decir, que va a haber mercancias que van a estar
dirigidas a determinados compradores y que éstos como buenos
conocedores no va ser necesario que se de una marca de
diferencia, ya que cualquier diferencia que exista por pequefia
que esta gea, evitara que se de alguna confusién con otras
marcas que vendan lo mismo,por ejemplo: en el caso de café, o
de maquinaria industrial, por el contrario cuando la mercancia
es de uso popular por parte de la poblacidén consumidora,es
aqul cuando es necesario que se exija que las marcas tengan
muy definida las diferencias que existen entre unas y otras
marcas respecto de productos ¢ servicios similares, como en el
caso de ropa.

IIl.- Este cardcter se da en el caso de que se esten
combinando con elementos del dominio PUblico, es decir signos,
palabras, frases, que por su gran popularidad, pasarén a ser
parte del lenguaje cotidiano, nos referimos a ciertas marcas
que por su gran popularidad han perdido su cardcter de marca y
se concierten en nombres del producto en si, sin embargo al
combinarse éstas, van a ser originales por lo tanto volveran a
ser consideradas como originales, por 1o que tendran el
caracter de distintividad y podran ser marcas, a éstas se les
denominarAn marcas compuestas.

b).- Caracter de especialidad.

Esto se refiere a que si bien la marca es para
distinguir productos semejantes entre si, esto se va a dar
cuando una marca sea capaz de llamar la atencion del publico
consumidor, es decir, es especial va que va a ser facil
identificarla de entre otras marcas: éste caracter debe de ser
original capaz de 1lamar la atencidn por si sola, vy por lo
tanto no se puede admitir que sea simple.

También, hay que tomar en cuenta que una marca

especial sdlo serad aplicada a los productos para los que ésta
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naci¢ no para cualquier mercancia, sin embargo esto, no es
aplicado en el caso de las marcas notoriamente conocidas.
c}.- Caracter de novedad.

Este caracter se va a exigir scbre todo a las marcas
que pretenden diferenciar a la misma c¢lase de los productos,
éste requisito es tan importante que si no se cumpie no
hay marca, "La novedad significa que el signo escogido para ser
idéneo, no debe ser vya comunmente conocido como signo
distintive de empresa competidora” (4).

d).- Licitud de la marca.

El derecho exclusive para usar una marca segun lo
establecido por el articule 87 de la Ley de la materia, sefala
expresamente que para obtener dicha exclusividad sélo sera por
medio del registro, por lo gue para gque una marca se ajuste a
derecho debera de observar lo establecido en los preceptos 89
y 90 de la Ley de Propiedad Industrial, el primero de éstos se
refiere a lo que a criterio de la ley pedra ser considerado
como una marca, el cual ya fue analizado, en el segundo
articulo se refiere a io que la ley prohibe sea usado como
marca sehalando 17 casos. Vv que mas adelante se analizaran
cada uno de éstos, si un signo que se pretenda registrar
encuadra en algunc de éstos, no serad registrable.

Por lo que la misma ley determina lo que considera
come marca ¥y lo que no se podra considerar como tal, de esté
modo entramos en la ficcién de que una marca sera licita
cuando esté registrada, en virtud de que encyadro
perfectamente en los supuestos que la ley, ordena sean
satisfechos para que as!, sgea factible considerar a un signo
como marca, por lo tanto, si una pretendida marca no cumple
con lo establecido por la ley esta entrando al Area de
ilicitud, por no cumplir con lo que la ley ordena, como
ejemplo de lo anterior citaremos el caso de gque se pretenda

{4) Rangel Medina.,ob. cit. pag.193.



amparar bajo un registro una marca que se confunda con otra o
que engafie al puablico consumidor hay que seflalar que tal
illcitud se referira unicamente a la marca en si Y no a los
productos o servicios que se pretendan amparar con un marca y
ésta no redna los requisitos ya sefiala dos y establecidos por
la misma ley,

e).- Veracidad de la marca.

Mientras que cuaiquier signo que se pretenda registrar
no contenga indicaciones contrarias a la verdad sobre si misma
o sobre los productos o servicios qQue ampara ya sea en cuanto
a su origén, calidad, procedencia o en la naturaleza del
producto mismo, Sera una marca protegida.

5i una marca no cumple con &ste requisito, es decir,
es engafiosa, no solo no se le otorgard dicho registro, ¥y como
consecuencia de ésto no contara con la proteccisdn legal, sino
que ademas, estard incurriendo en una competencia desleal,
respecto a los demds comerciantes que fabriquen productos de
la misma especie, Ya que se estara frente a la situacion de
que por un lado se estaran mostrando productose ¥y no ce
mostrara realmente lo que se se esti poniendo a la venta vy,
por otro lado se estara engafiando al piblico consumidor. Al
respecto nuestra ley es clara en lo concerniente a éste
requisito, al prohibir el registro de una marca que viole el
requisito de veracidad, lo que se encuentra claramente
sefialado en el articulo 90 de nuestra ley de la materia y
establecido en las siguientes fracciones:
fraccion VIII, aqui, la ley Be esta refiriende al
siguiente caso y que se da cuando se trata de engafiar al
consumidor en cuanto a la calidad o garanti{a de una mercancia
que se pretenda amparar con una marca que se usa en algun
Estado y no se cuenta con la debida astorizaclion para usar di
cha marca en otra zona geografica.
fraccion IX, ésta no estara hablando de la veracidad
de las mercancias, en cuanto a su calidad.
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fraccion XIV, se refiere ésta fraccion al hecho de que
contengan falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de
las mercancias.

Los requisitos que se han sefialado independientemente
de lo establecido por la ley, deberan de ser observados por
cualguier sujeto que pretenda registrar un signo, como marca
para distinguir sus productos o nercancias; es muy importante
gque  una marca tenga los requisitos de existencia va
sefialados, toda vez que sin éstos un signo no podrda ser una
marca legalmente establecida y protegida por la ley, por lo
que para que el usuario de una marca adquiera el derecho
exclusivo sobre esta, debera llenpar tanto los requisitos que
la ley establece , as! como los requisitos esenciales que
deberan de revestir siempre todo signo que se preterenda
registrar come marca, para asl poder contar con el amparo que
la ley otorga a las marcas registradas.

4.- IMPEDIMENTOS PARA SU REGISTRO.

Sobre este punte la ley de Propiedad Industrial,
establece con precision una serie de casos en los cuales, se
estara impidiendo el registro de un signo distintivo, va sean
denominaciones disefios ¢ formas y que se pretenda usar conmno
una marca; tales casos se daran cuando las marcas que se

pretendan registrar esten dentro de la siguiente clasifi-

cacidén:

a) Por no ser distintivas,

b} Por ser descriptivas,

¢) Por tratarse de simbolos o reconocimientos ofi-
ciales.

d) Por inducir al error o confusién al! publice
consumidor.

€} Por estar intimamente vinculado a una persona o a
una empresa,

-f) Cuando se afecten derechos previamente recono-
cidos, ya sean marcas notoriamente reconocidas nombres comer-

ciales.
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La clasificacién mencionada es a groso meodo las
causas por las cuales no se deberan de inscribir las marcas
que se encuentran incluldas dentro los supuestos ya menciona
dos,los cuales fuerén extraldos ¥y sintetizados de los casos
que la propia ley establece en su articulo 90 y que a continua
cidn analizaremos de manera particular.

ART .90.- No seran registrables como marca:

I._Las denominaciones,figuras o formas tridimencio-
nales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinami-
ca, adn cuando sean visibles;

Esta primera fraccion parece como si se tratase de una
ceontradiccidn con e! articulo 89, en el que admite como marca
a las denominaciones o formas tridimencionales, sin embargo,
hay que sefialar que el legislador nos dice que dichas marcas
van a tener una condicionante para que existan y esa es el que
las denominaciones, figuras o formas tridimencionales sean
estaticas, para pdoder ser registrables, por ejemplo no podran
ser registradas como marcas los ologramas.

II. Leos nombres técnicos o de uso comun de los
productos o servicios que pretenden amparase con la marca,
as! como, aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en
las practicas comerciales, se hayan convertido en la
designacion usual o genérica de los mismos.

Esta fraccion se refiere a los signos distintivos que
poco a poco se convierten en el nombre del producto, que en un
Principio distinguian y por ilo tanto ese signo se vuelve de
uso comin o general entre los consumidores por su popularidad.

Es decir, es el publico quien se sirve de una marca
para identificar o llamar al producto como ésta, por lo tanto
la marca caerd dentro del uso o lenguaje comun del publico
consumidor, ya que en algunos casos éstos asocian un producto
© un servicio, con una marca; sin embarge se debe hacer la
aclaracion de que algunos comerciantes en su afan de abarcar
mayor numeroc de consumidores abruman a éstos  con publicidad

excesiva a tal grado que los compradores al! pensar en una
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marca va estdn pensande en el producto; aunado, a é&sto es el
mismo usuario de la marca que permite que se utilize ésta co
mo nombre de lo que comercializa, Yy por lo tanto si éstas
expresiones se admitieran como signos susceptibles de ser
registrasos come marcas ..." equivaldria a comstituir en
favor del particular un monopclioc sobre el lenguaje gque es co
min a todos, y de libre uso. " (5}

IIl. Las formas tridimencionales que sean del dominio
piblico o que se hayan hecho de uso comtn y aquellas que
carezcan de originalidad que las distinga facilmente, as! como
la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por
su naturaleza o funcion industrial;

Esta fraccién que se refiere especificamente a las
marcas tridimensionales, se considera uno de los avances mas
importantes, que se dierén con las reformas que sufrié la ley
de la materia desde 1972, en la cual se empezd a analizar
dichas marcas tridimencicnales, a partir de que se admiten
como marcas los envases de los productos que se comercialicen,
as! es como se inicia la evoluciédn de las Illamadas marcas
tridimencionales; sin embargo hay que sefalar que noe sdélo las
mercancias utilizan marcas tridimencicnales, sino también los
prestadores de sarvicios se valen de éstas para utilizarlas
como marcas, por ejemplo los restaurantes hipocampo los cuales
para identificar su establecimiento utilizAn un caballito de
mar, como sSu signho distintivo.

Despues, de esta breve referencia a las marcas
tridimencionales y la evolucion y dada la transformacidn que
ésta ha tenido, analizaremos dicha fraccion, en donde nos
seflalan tres prohibiciones que la ley prevee para poder
registrar dichas marcas, en principio dicha fraccién se

refiere a las formas tridimencionales utilizadas para

(5} Cesar Sepulveda, El Sistema Mexicano de Propiedad
Industrial,la. edicioen, Editerial Porrua, México,
D.F..1988. pag.121.
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distinguir productos o servicios, como los envases, botellas,
envolturas o la forma en que se wvan a presentar los productos
vy servicios ante los consumidores vy por lo que su sola
Presencia va a ser considerada una marca pero se da el casoc de
algunas formas, que por su usc y su popularidad han caidoe
dentro del uso comin por lo que no son idéneas para que se
registren;

En segundo término, se hace alusion a las marcas que
no tienen el requisito de especialidad ( originalidad )}, con
el que debe de contar toda marca para que se de el nacimiento
de una marca, es decir, una marca sencilla como un color, un
numero o letras solas y que por su simpleza no podran ser una
marca, ya que no cumplirian con la funcién de llamar la aten-
cion del publico consumidor.

Por ultimo nos referiremos a la forma usuval de los
productos © que por su naturaleza o funcion va tienen una
forma determinada, es decir, va nacierén con esa forma cComo
por ejemplo en el caso de los teléfonoes y gque se pretendiera
registrar ésta forma come marca.

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimencio
nales que, considerando el conjunto de sus caracteristicas,
sean descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse como marcas. Quedan incluldas en el supuesto ante-
rior las palabras descriptivas o indicativas que en el comer-
cio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad,compo~
sicidn, destino, valer, lugar de origen de los productos o la
época de produccion;

Como se ha sefialado en el tema de los requisitos que
debera de revestir toda marca para ser registrada esta el
requisito de gue las marcas no sean descriptivas, es decir,
que no hagan alusidén directa o indirecta a las caracteristi-
cas o elementos que van a constituir el producto, asl come las
frases que de alguna manera se refierdn a las caracteristicas
de lo que se comercialice por lo gque se desprende que ,..,"des

criptivas son las marcas que consisten en la definicién del
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producto a que se apllcan o que evocan la idea del mismo, sea
por que el vocablo o locucion guarda relacién directa con la
naturaleza del producto , con su composicion fisica o quimica,
con sus propledades; bien por que el vocablo expresa el tipo,
pese, medida, funcidon o destino del producto. Como por
ejemplos de expresiones descriptivas por contener indicaciones
que hacen referencia a tales aspectos de las mercancias,
pueden sefalarse; analgésico, antireumatico impermeable,
cronometro, piel de cocodrilo, vine alimenticio, emulsién
scluble, crema de almendras, leche de magnesia, vinagre
legitimo, vino de uva, termémetro, taximetro, talco boratado,
etc." (6)

V. Las letras, los digitos o los colores aislados, a
menos que estén combinados ¢ acompafiades de elementos tales
como signos, disefios o denominaciones, que les de un caracter
distintivo;

Sobre ésta fraccién hay que sefalar que dada la
condicion de éstos signos mencionados, los cuales podran ser
considerados como marcas siempre y cuando éstos se presenten
combinados para asl poder tener el requisito de especialidad
(originalidad}, que se exige para hacer protegible la marca va
que como s sabido tanto los nlmeros como los colores son
limitados en cuanto que se quiera utilizar uno s0lo, dar el
registro a uno sélo crearia un monopolio a favor de quien lo
hubiese adoptado primero, pero en cambio cuando se hacen
combinaciones de éstos, surgen multiples marcas y por lo tanto
no hay acaparamiento; ademas de que al . darse dichas
combinaciones se crean marcas originales capaces de distinguir
mercancias semejantes o iguales.

Vvi. La traducion a otros idiomas, la variacion
ortografica caprichosa o la construccidn artificial de pala-
bras no registrables; Aceptar marcas con éestas caracteris-

ticas serla aceptar signos engaflosos que crean error o confu-

{6) Rangel Medina, ob. cit. pag. 250. 15



$ion entre el publico consumidor, en el c¢aso de traduccidn a
otros idiomas el consumidor puede creer que esta
adquiriendo productos extranjeros o que como lo que esta
adquiriendo tiene un. nombre extranjeroc es mejor que otros
Productos iguales que tienen su designacién en nuestro idioma,
£in embargo, existen excepciones a esto, Y son en los
siguientes casos:

- Cuando la marca es extanjera y por lo tanto el nombre
de dicha marca es en otro idioma,

- Cuando la marca corresponde al nombre que la
solicita y es un nombre extranjero, &sto es en caso de las
traducciones.

En los otros casos que sefiala esta fraccion, es
cuando se pretendan registrar palabras de uso comin gque no
son registrables y por lo que se trata de darle otro sentido o
variacion en cuanto a su forma de escritura.

VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion,
escudos, banderas o emblemas de cualquier pals, Estado,
municipio o divisiones politicas equivalentes, as! como las
denominaciones, siglas, simboleos o emblemas de organiza-
ciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o
de cualquier otra organizacion reconocida coficialmente, asi
como la designaciédn verbal de los mismos;

Aqul, nos, encontramos ante signos que pueden ser
marcas siempre y cudndo se cumpla con el requisito que se
sefiala, y que consiste en solicitar .Y obtener autorizacién de
las autoridades correspondientes, como ejemplo de estot es
cuando se quiera usar como marca alguna bandera o emblema de
algun pais ¥ 81 otorga su debida autorizacidon , en =ste caso
si procedera la otorgacion del registro.

VIII. Las que reproduzcan ¢ imiten signos o sellos-
oficiales de control ¥ garantia adoptados por un Estado, sin
la autorizacion de la autoridad competente, o monedas, bille-
tes de bancos, monedas conmemorativas o cualquier otro medio

de pago oficial nacional o extranjero; 16



Esta fraccion es similar a la anterior ya que, se va a
condicionar el uso de estes signos, al hecho de que se debe de
pedir la debida autorizacion, v que se otorge esta para asi
poder utilizar éstos signos como marcas.

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la
representacioén grafica de condecoraciones, medallas u otros
premios obtenidos en exposiciones,ferias, congresos, eventos-
culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

Fretender registrar estos signos es inadmisible por
las razones que acontinuacioén expondremos:

a).- Estos signos no pueden estar dentro del comercio
¥a que por sus caraterlisticas especificas se van a ntorgar a
una scola persona o a un grupo de éstas, que con su esfuerzo,
dedicacion y trabajo sobre algo fuerdn premiados, es por lo
que estos premios van a tener un cardcter personal y sélo
los que lo han obtenido les va a corresponder real vy
legitimamente usarlas, por lo que no se pueden ceder o
transmitir dichos reconocimientos o premios, \

b}.- Que tales premios representan la superioridad ¢
calidad que se logré a base del trabajo de una o varias
personas, as! como el hecho que estamos frente a una forma
real y verdadera de recomendacién al censumidor, por lo que
este tendrad la confianza sobre ese producto que estad adqui
riendo es de calidad indiscutible, Y qQue es mejor a los de su
competencia, es por esté hecho que s6lo le debera corres-—
ponder la utilizacion de éstos signes a los que los recibie-
rén dichas condecoraciones o premios ya sean en el campo in-
dustrial o comercial, en virtud de éstas reflexiones
consideramos <que estos signos son Yy deberan ser siempre
considerados de caracter personalisimo e intransferible. Par
lo que al imitarse se estara enganando al publico consumidor,
al hacerle creer a éstos, que esos reconocimientos los gané su
producto y que por consiguiente es excelente o superior eﬁtre
otros que pertenecen a la misma clase, o que es igual en

calidad o caracterlsticas al que realmente los gand. 17



¥. Las denominaciones geograficas, propias o comunes,
y los mapas, as! como los gentilicios, nombres y adjetivos,
cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios ¥

puedan originar confusion o error en cuanto a su procedencia;

Esta fraccidn se refiere a las denominacionesz y a los
gentilicios que induzcan al error o confusién al publice
consumidor sobre el origen de los productos o servcios que
estan adquiriendo, por lo que estas marcas son consideradas
como engafiosas y por 1o tanto van a carecer del requisito de
existencia que 25 el de la veracidad.

Aqu!l se dirla, que la finalidad primordial d= esta
fraccion es la de proteger atl piblice consumidor, el cual
podria caer en el error en cuanto a Ia calidad u origen de los
productos que tienen como signo distintivo un nombre
geografico y mads aun ' cuando el lugar gecografico coincide con
una calidad o disposicion especial de un producto que en dicha
zona se realice, sin embargo cabe hacer notar que hay
denominaciones que no conducen a ningun error y que son
factibles tanto de ser usadas como de ser registradas, ya que
noe conducen a ningdn error o confusién como por ejemplo en el
caso de los lugares no habitados como, nubes,rios, lagos,
montafias etc.

XI.Las denominaciones de poblacicnes o lugares que se
caracterizan por la fabricacidn de ciertos productos, para
amparar éstos, exceptos los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiales e Inconfundibles Yy Se ten-
ga el consentimiento del propietario;

" Esta regla tiene mucho que ver con 1o que se
refiere a las llamadas designhaciones de origen por una parte.
Por la otra se busca con ellas evitar que los nombres de
ciertos productos que se elaboran en algunas poblacicones,como
detérminados licores,ciertas confecciones alimenciticias, no

sean apropiadas por cualquiera, por !o que no tienen derecho a
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ello, obteniendo con la explotaci¢én del pueblo una utilidad
indebida " (7)

Como se puede observar esta fraccion va a tener una
excepcidén y se da cuando se pretende registar algin nombre de
una propiedad particular en que si se concede la debida
autorizacidén para utilizar este como marca por el legitimo
propietario siempre vy cuando éstos nombres sean coriginales y
no sean parecidos a otros.

XI1. Los nombres,seuddnimos, firmas y retratos de
personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fa-
llecido, en el orden, del conyuge, parientes consangulneos en
linea directa vy por adopcién, vy colaterales, ambos hasta el
cuarto grado;

El querer usar éstos signos, comc marca va a ser sus-
ceptibles de poder registarse como tales siempre y cuando se
cumpla con el requisito de solicitar el consentimiento para
utilizar la fama de alguien, ya sea que dicho consentimiento
io otorgue la misma perscona aludida o por conducto de sus
herederos y los cuales esten debidamente legitimados, es
decir, tengan la capacidad legal para poder otorgar dicho
permiso.

" Se funda ésta prohibicidén en el principic general
de que el derecho de wusar una marca ha de ser compatible con
el derecho de los demas. El nombre, el seudénimo,la firma y la
efigie de las personas son bienes propios, privativos, del que
no puede disponer un tercero en ningdn caso, sin el permiso
del afectado o de sus causahabientes " (8}

XIII. Los tltulos de obras intelectuales o artis-
ticas, as! como los titulos de publicaciones y difusiones
perlodicas, los personajes humanos de caracterizacioén, les

{7) César Sepulveda Ob, Cit.,pag. 130

{8) ibidem pag 133
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ncmbres artlisticos y las denominaciones de grupos artisticos:
a menos que el tltular del derecho correspondiente lo autori-
ce expresamente;

Esta fracciodn se refiere exclusivamente a los derechos
de autor que van a tener aquellas personas c¢readoras de obras
que provengan de sus mentes,y al violar eéste derecho se caera

en pirateria por 1lo que " cuando la eleccion del signo
distintivo recae sobre ideas propias de otro sin el
consentimiento de su legitimo titular, pueden lesionarse

derechos de propiedad sobre bienes inmateriales, tanto de
caracter intelectual como de naturaleza industrial * (9)

Hay que sefialar que dicha fraccién con las reformas de
1994, se amplid esto con &l fin de actualizar, la ley en
relacion a las creaciones del intelecto, as!l mismo dichas
¢reaciones van a poder ser condideradas como marcas siempre vy
cuando se cuente con la autorizacién debida del autor y sus
derechos en el caso necesario se encuentren vigentes, vya que
dentro de los derechos con que cuentan los estos, esta el de
la facultad exclusiva de usar, explotar y autorizar el uso y
explotacidn de sus creaciones, en todo o en parte.

XIV. Las denominaciones,figuras o formas tridimen-
cionales, susceptibles de engafar al piblico o inducir al
error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas
indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de
los productos o servicios que pretendan amparar;

Estos signos que se pretendan registrar como marcas,
son signos engafiosos, que van a versar sobre la calidad,
formas o caracteristicas de los productos o servicios; ésta
fraccidon esta encaminada a la proteccién del puiblico consumi-
dor, esta prohibicion se da por dos circunstancias:

a),-Etica comercial vy,

b).- Tutela del intéres general;

(9} Rangel Medina David, ob. cit., pag. 401
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Ya que en caso de que se utilizaran estes, como marcas
en lugar de atraer clientes por las caracteristicas de los
productos que estan amparados por la marca, estos van a ser
engafiados al hecerles creer que lo que estan adquiriendo va
a contar con detérminas cualidades las mismas que no tendran
en la realidad, por lo que =e estara enganando o induciendo al
error al publico consumidor.

En esta fraccidn se va a referir tanto a2 la marca en
si misma como a los elementos que la constituyan {(vocablos
leyendas, promocionales), que sin ser propiamente la marca
aparecen junto a ésta.

Por ultimo hay que sefialar que el usc de una marca que
engafie al publico serd considerada como una infraccidn segun
lo establecido por el articuls 212 de la ley de la materia, en
donde nos sefala, especificamente en que casos == estara
engafiando a los consumidores, asil como aquellas marcas que se
usen sin la debida auteorizacidn en los casos establecidos por
la propia ley, por 1o que esto traera como consecuencia la
aplicacion de una sancién a los que comenten este tipo de
infracciones, dichas sanciones van desde una multa hasta el
ejercicio de acciones penales y civiles, en caso de que e!
usuario de wuna marca que engafie al publico continue usando
ésta, después de que se ha declarado gque se ha cometido una
infraccion, es decir, es un reincidente en este caso ya no se
estara ante la presencia de una infraccién sino de un delito
segun lo establecido por el articule 223 fraccién I, de ley,
en la que nos dice que sera considerado come delito 1la
reincidencia de una conducta considerada como infraccion.

AV. Las denominaciones,figuras o formas tridimen-
cionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto
estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a
cualquier producto o servicio.

Se entenderad que una marca es notoriamente conocida en
México, cuando un sector determinado del publico o de los

circulos comerciales del pals, conoce la marca como conse-
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cuencia de las actividades comerciales desarrolladas en
México o en el extranjero por una persona que emplea esa
marca en relacion con sus productos o servicios, asl como el
conocimiento que se tenga de la marca en el territorio como
consecuencia de la promocién o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca,
podran emplearse todos los medios probatorios permitidos por
esta ley.

Este impedimento procedera en cualquier caso en que
el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese
crear confusidn o un riesgo de asociacidén con el titular de
la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovecha-
miento que cause el desprestigic de la marca. Dicho impedi-
mento no sera aplicable cuando =1 solicitante del registro
sea titular de la marca notoriamente conocida;

Esta fraccion en los ultimos tiempos a cobrado una
relevante importancia dentro del ambito comercial nacional, ¥
el legislador conciente de la importancia que tienen las
marcas notoriamente c¢onocidas tantc en México como en el
extranjero, es por lo que actualmete la ley OtOrga una pro-
teccidén especial en favor de éstas,ya que se han dado muchos
celebres casos de marcas de prestigio internacional, y que
habiendo sido desarrolladas y difundidas por una empresa,
éstas fueron registradas en nuestro pals por una persona o
empresa diferente, la cual sale beneficiada, como por ejemplo:
el caso de Pelletier, quien registro como su marca " cartier”
para que bajo esta designacioén se vendieran relojes.

La importancia gque van adquiriendo el hechec de que una
marca sea noteoriamente conocida, se traduce en mas ventas para
el comerciante, de los productos o servicios gque se encuentren
amparados por dicha marca, por lo que no serla justo otorgar
2]l registre de una marca notoriamente conocida a otra persona
diferente al titular de ésta, ya que este para lograr que su
marca tuviera fama y prestigio invirtio tiempo, dinero,
conocimientos,publicidad etc. por 1lo gque no seria dable que
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otro se apropiara de alge que no le costo ningun esfuerzo,
y c¢reandose asli una competencia desleal, por una parte y
por el otro el heche de que se estara engafiando al publico
consumidor al hacerle crear que el producto ¢ servicio que
esta adquiriendo vy que se encuentran amparados por una
marca notoriamente conocida son en verdad de la misma calidad
que los amparados por ésta © que pertenecen al mismo titular,
va que hay que sefialar que cuando una marca es conocida per
los consumidores, y dicha notoriedad ha estado respaldada no
g£0lo de publicidad sino de calidad, los consumidores siempre
gue escuchen ¢ vean una marca parecida o igual a una de
renombre le vendra a la mente que ese producto o servico que
pretenden adquirir es de igual calidad a los demas que =e
encuentren bajo dicha marca notoriamente conocida, que los
comerciantes sabedores de esto en algunas ocasiones pretenden
valerse de éstas para su beneficio personal.

Es por lo que el legislador conciente de la
importancia qQue en la actualidad van adguiriendo las marcas
conocidads, que en la ultima reforma de 1994, pone mas
enfasls para delinear lo que sera considerade como marca
notoriamente conocida asl como en que casos se entendera como
nototia, y cuando si procedera su registro,

Para que una marca =sea calificada como notoriamente
conocida se debera de:

a) Juzgar la notoriedad de la marca en funcidn del
publico =2n especifico al que se dirige los productos o
sarvicios, y¥a qQue quizas para lo qQque un sector es muy conoci-
do para otros quizas no.

k) La difusién qgque se hace de una marca por medio
de la publicidad, de los productes o servicios que protege
dicha marca.

¢) La presencia de la marca en otros palses, atn que
no sea famosa dicha marca en nuestro pals, por que ya sea gque
ha dicha marca no se le ha dade la debida publicidad, aqui,

sin embargo en otros palses goza de reconocide prestigio.
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La ley extiende la imposibilidad de querer registrar
una marca famosa, no s0lo en los productos o servicios en que
adquirio su fama sino en cualquier otro producto por muy
diferente de que se trate.

XVI. Una marca gue sea idéntica o semejente en grado
de confusion a otra en tramite de registro presentada con
anterioridad a wuna registrada vy vigente, aplicada a ics
mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si
podra registrase una marca que sea identica a otra ya regis-
trada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, pa-
ra aplicarla a productos o servicios similares, y

En esta fraccién se estA gefialando tante wuna
prohibicién para registrar una marca as! come su excepcidn, ~
Ia cual se va a dar en el caso de que quien quiera registrar
marcas que se encuentre comtemplada en esta fraccidn debera
de ser el titular de la marca anteriormente registrada y que
solicita un nuevo registro para amparar servicios o productos
similares{ no iguales), por ejemplo: en el caso de que si un
comerciante ya tenia registrada una marca gque amparaba ropa
de dama y posteriormente decide confeccionar ropa para caba-
ilero bajo la misma marca que ya tenla registrada, en esteé
caso es valido que se le otorgue el registro solicitado.

¥VII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado
de confusiodn, a un nombre comercial aplicade a una empresa o
a un establecimiento industrial, comercial o de sger vicios,
cuyc giro preponderante sea la elaboracién o venta de log
productos o la prestacion de los servicios que se pretendan
amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial se
haya usado con anterioridad a la fecha de presentaclién de la
solicitud de registro de ia marca o la de uso declarado de la
misma. Lo anterior no sera aplicable, cuando la solictud de
marca la presente el titular del nombre comercial, si no
existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado

Esta ultima fraccién asl comoc las dos anteriores en

nuestra opini¢n, son creadas para la proteccidn de los comer-
24



ciantes, ya sean protegiendo las marc¢as conocidas, marcas
registradas y vigentes asti como lags que se encuesntran en
tramite y ahora en el caso de los nombres comerciales que se
pretendan registrar como marcas, por principio hay que
sefalar que esto es totalmente valido =segin lo szefiala el
art.89 fracc. ITT de la 1ley de materia, cudndo una marca
independientemente de que sea igual o semejante a un nombre
comercial, pretende amparar productos o servicios ¥y que son
los que se elaboran dentro del establecimiento que lleva dicho
nombre comercial, no es dable el otorgar dicho registro ya
que se estara por una parte engabando al publico consumidor N
por otra se estara ejerciendo una competencia desleal, por
ejemplo en el caso de que un almacen como lo es el Palacio de
Hierro, el cual bajo este nombre tiene a la venta tanto ropa
como muebles, dentro de sus establecimientos he es correcto
que una persona ajena a éste pretenda registar como marca
dicho nombre comercial para amparar ropa o muebles ya que se
estarfa creando una competencia desleal y engafiande al publicao
consumidor.

Por @ltimo en esta fraccién el legislador nos da otra
excepcidn para poder registrar un nombre comercial Yy lo cual
se va a dar, en el caso de que quien solicite el registro
como marca de un nombre comercial y el cual debid de ser
Publicado en la gaceta {de lo que se desprende que no hay
otro nombre comercial igual), es el titular de aste.

Una vez que se ha analizade lo que es registrable y
lo que, en el siguiente punto se expondra el procedimiento
que debera de seguir teodo aquel que pretenda registar una
marca para asl! obtener a2l derecho de exclusividad sobre
ésta, el cual iniciara con:

S.- DATOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO.
Como ya se ha mencionado para que se generén los
derechos sobre una marca no es suficiente que se esté usando

ésta sind que debe de contar con un registro de ésta ante el
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Instituto Mexicano de la Propledad Industrial, para as{ poder
contar con la proteccion de la ley.

Dicho procedimiento se rige por los articulos 113 a
126 del 1a Ley de Propiedad Industrial vigente y por los arti-
culos 5,6 ,7,5 vy 59 de su Reglamento reformado.

Para obtener el registro de una marca, se iniciara,
primeramente, con la presentacion de la solicitud de registro
de una marca ante el IMPI, sobre este acto se da la siguiente
definicién; " Es el acto por medio del cual cualquier
persona fislca o juridica solicita a la administracion Puablica
registrar un signo o medio material c¢on el fin de que
constituya una marca” {(10)

Sobre ésta definicién hay que sefalar que actual-

mente, para poder registrar una marca es necesarioc que quien

lo solicite se dedique al comercio, es decir, los indus-
triales, comerciantes o prestadores de servicios, a con-
tinuacioén se sefialaran los requisitos que se deberan de

llenar y satisfacer en la solicitud de registro de una marca.

Dicha solicitud se wva adividir en dos secciones
primeramente sefialaremos los requisitos que se deberan de
llenar por el Institutc Mexicano de la Propiedad Industrial
los cuales seran los siguientes:

1.- Verificar qQque se acompanen los documentos anexos
que la misma solicitud enlisten.

2.- Fecha y hora de recepcidn.

3.- E1 nidnero progresivo de recepcion que le
corresponda. .

4.- Numero de folio y expediente.

5.~ Nimero de registro cuande =e conceda, lugar vy
fecha de la concesion y firma del funcionario competente.

(10) Justo Nava Negrete, Derecho de las Marcas, Edito-
rial Porruva, la. Edicién, Mexico, D.F., 1985, pag. 50%
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Una vez que ye se bhan sefialado los requisitos que
tendra la seccidn, reservada para’ el Institute, ahora
sefialaremos los requisitos que deberd satisfacer todo aquel

que desee registrar un signo distintivo como marca.

PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE SIGNOS
DISTINTIVOS

- Marcar el tipo de tramite que se desee efectuar, ya sea pa-
ra iniciar registro de una marca o marca colectivo, segun sea
el caso.

-Datos del solicitante.

-Nombre y télefono

-Nacionalidad

~-bireccion

-Original o copia certificada del acta constitutiva en el caso
de ser persona moeral.

-Soiamente en caso de nembrar apoderado, presentar carta po-
der simple otorgada ante dos testigos y direccion de ambos.
-Sefalar en el recuadro corespondiente si la marca es NOMINA-
TIVA, cuando se desee registrar una o varias palabras, es
decir, van a ser aquellas marcas que se componen de vocablos,
o leyendas o palabras , estas son las llamadas marcas
fonéticas, éstos signos son faciles de identificar entre el
publico c¢onsumidor, ya que siempre es facil recordar un
sonido por lo que no impeortara la forma en que estos se
escriban; INNOMINATIVA, si se desea registrar una figura,
disefio o logotipo., éstas son las llamadas marcas visuales que
independientemente del nombre o designacion, nos sirven para
identificar las mercancias, ya gque si las nominativas van a
ser reconocidas por su sonido, es decir, entran por el oldo,
estas entraran por la vista; MIXTAS si se desea registrar la
combinacion de palabras, figuras vy disefios,o TRIDIMENSIONALES
cuando se desee registrar la forma del producte ¢ su empaque,

en sus tres dimensiones { ancho, profundo y larsgo).
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-En el mismo recuadro poner la denominacion de la marca que se
registrar vy en caso de que lleve disefio se debera espe-
cificar la leyenda "y disefio” entre paréntesis

-Especificar la fecha de primer uso comprobable vy si no se ha
usado especificarloc en el recuadro siguiente.

-Especificar la clase de productos o servicios a ser prote-
gidos por la marca, la clasificacion a que se refiere este
punto anteriormente se referla a 1la aprcobada por la Organi-
zacion Mundial de la Propiedad Intelectual, en la actualidad
y débido a la creacion del nueve reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial del 23 de noviembre de 1994, en el cual
en su articule 59 nos da la clasificacién de productos y
servicios

-Pegar una etiqueta no mayor de 10 x 10 ¥y no menor de 4 x 4
en el recuadro correspondiente. La etiqueta debera ser a
color en caso de querer reservarlos o en blanco o negro en
caso de no querer reservar los colores, ademas debera presen-
tar 7 etigquetas a color y 7 a blanco ¥y negro dependiendo del
caso.

-Direccion del establecimiento vy sefialar si es industrial,
comercial o de servicios,

-El recuadro correspondiente a levendas y figuras no reserva-
bles, se usa s¢lo en el caso de que la etiqueta contenga al-
guna leyenda que no sea registrable c¢omo: contenido neto, in-
gredientes, 1007% natural, hecho en México, etc.

-Sefialar domicilio para oir y recibir notificacién en terri-
torio nacional.

- Sera en esparfol, ¥ en caso de que sSe presenten documentos
en idioma extranjeroc, deberan estos de acompafiarse de su
debida traduccion, asi como su legalizacién en caso nece-
sarjo.

-Presentar el pago sobre los Derechos.

-Presentar original con tres c¢opias, debidamente mecanogra-
fladas.
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-Debidamente firmadas tanto el original como en las tres
copias.

-Y con sus anexos.

6.-ANEXOS

-Comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

-7 etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias
(no mayores de 10 x 10; ni menores de 4 x 4 cm.).(excepto no-
minativas}

-7 etiquetas a color con las medidas regalmentarias(no
mayores de 10 x 10; ni menores de 4 x 4 cm.).{excepto homina-
tivas)

-7 impresiones fotograficas o en el dibujo con las medidas
reglamentarias de la marca tridimensioanl en los tres
planos.
-Documento que acredita la personalidad del apoderado (en su
caso)
-Reglas de uso y licencia de la marca vy su transmision de
derechos (s0lo en el caso de marca en copropiedad).
-Copia simple de la constancia de inscripcidn en el Registro
General de Poderes del IMPI ( en su caso}
-Documento que acredita la personalidad (en caso de compulso
Se debe mencionar que la fecha que se va a poner en la
solicitud de inscripcién es de suma importancia ya que va ser
a partir de esa fecha que se va a comenzar a contar el término
de vigencia de una marca, dicha fecha va a tener tres tipos de
denominacion; fecha legal, fecha de primer uso y fecha de
prioridad.
7.- FECHA LEGAL
Estaremos refiriendonos a fecha legal cuando, la
marca que se pretenda registrar nunca ha sido usada . y por lo
tanto la fecha que se pone en la solicitud, es su fecha legal,
es por esto que va a poner en la solicitud la fecha de
presentacioéon con la hora y minutos exactos, ya que en caso de
controversia va a tener preferencia, la solicitud gue se haya

presentado primero. 29



8.-FECHA DE PRIMER Uso

En este caso no referimos a quellas marcas que desde
antes que se presentara la solicitud ya se venla usando por lo
cual es sumamente importante de que en eéste caso se seflale
claramente dicha fecha para as! evitar conflictos va que es
de explorado derecho que se va a preferir a la marca que tiene
mayor antiguedad, va que dicha fecha no podra ser
modificada con posterioridad. ’

9.- FECHA D E PRIORTIDAD

Para el caso de que se pretenda registrar una marca
extranjera en nuestre pals, wva a tener un derecho de
preferencia sobre otro que pretenda registrar dicha marca,
por la importancia que tiene éste hecho es que se encuentra,
claramente especificada la forma en que se debera de tramitar
dicha prioridad, la ¢ual se encuentra fundamentada en los
articulos 117 Y 118 de la Ley de Propiedad Industrial y &0
de su respectivo reglamento, para reclamar la prioridad sobre
una marca es necesarioc satisfacer los requisitos que éstos
articulos sefalan.

Para reclamar la prioridad sobre wuna marca es ne-
cesario, presentar la solicitud de inscripcion dentre de los
seis meses siguientes a la solicitud en otros palses o dentro
de el término que se establecid en los tratades Internaciona
les, s¢0lo en éstos casos se podra reconocer como fecha de
pricridad la de la presentacion de la solicitud del pals en
que lo fue primero, por lo que la fecha de prioridad sera, -la
fecha en que se presentd primero la solicitud ¥ que sera
respetada en nuestro pals, por lo que es importante que se
indique el pals, fecha y el numeroc de registro extraniero
para reclamar dicha prioridad, el articulo 118 de la Ley de la
materia y 60 del reglamento, los cuales nos sefialan que
requisitos se deberan de satisfacer y los cuales seran:

-~ Que en la solicitud de registro se reclame la

prioridad y se sefiale el pals de origen as{ como su fecha de
presentacidén.
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- En dicha solicitud que se pretenda reclamar la
prioridad s6lo amparara los servicios v productos que se
ampararon originariamente, por lo que no podra adicionarle mas
de los que se ampararon inicialmente.

-~ Dentro de los tres meses siguientes a la presen
tacion de la sclicitud, deberad de exhibir copia certificada de
la solicitud de registro de marca presentada en el pals de
origen y con la debida traducci¢n en casc de ser necesario, si
no se cumple con este requisito se tendra como no reclamado el
derecho de prioridad.

- Exhibir el comprobante de pago de 1la tarifa co-
rrespondiente.

Despueés de haber analizado los requisitos que de
beran de satisfacer los solicitantes de registro de una
marca, sé continuara con los siguientes pasos que seran la
aplicacion en los examenes que realiza =! Institute para ver
si esta en la posibilidad de otorgar dicho registro, éstos
estaran dentro de la fase de tramitacidn y concesidon del

registro de la marca.

10.- TRAMITE Y CONCESION

Como va se menciond diecho tramite consistira en la
realizacion de los examenes de ley que lleva a cabo el
Instituto Mexicano de la Propiedad Insdustrial, dichos exame-
nes sSeran:
EXAMEN DE FORMA

Se encuentra previsto en el articulo 119 de la Ley de
la materia, que va a ser aquel que por medio de un
examén se va a determinar si tanto la solicitud como 1la
documentacion presentada cumplen o no con los requisitos que
la ley establece y que ya mencionamos en caso contrario se le
dara al solicitante un plazo de dos meses para cumplir lo que
se pidido, una wvez satisfechos los requisitos que se le
gelicitardn en este su caso, se da por concluido éste exanén

y se pasa al siguiente que es;
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EXAMEN DE FONDOQ

El cudl se encuentra debidamente reglamentado en los
artlculos 122, 122 bis, 123 vy 124 de la ley de la materia
vigente eén el que dicho examén consistira en hacer una
comparacion entre la marca que solicita su registro y todas
las marcas de esa misma clase que esten vigentes o que esten
igualmente en tramite de registro en caso de que haya algin
impedimento para poder registrarse el Instituto se lo
comunicara al interesado ¥ este debera contestar dentro de un
plazo de dos meses, actualmente se le aumento un plazo de
otros dos meses y que si no contesta se le tendra por
abandonada la solicitud.

En <c¢aso de pasar éstos dos examenes se procedera a
expedir el titule que ampara a la marca por medio de éste se
obtendra el derecho exclusivo de uso de una marca el cual
sera expedide y firmado por el Instituto Mexicane de la
Propiedad Industrial » dicho titulo contendra los datos que
sefiala el articulo 126 de 1la ley en materia y son; el nfimero
de registro, la marca, nombre v domicilio del titular, ubica-
cidn del establecimiento, fecha legal de uso o de prioridad y
la fecha de expedicion ¥ su vigencia.

11.- FECHA D E E XPEDICION DEL R E -
GISTRO. DURACTI ON.

El registro de wuna marca va a tener una vigencia de
diez afios, los cuales se van a contar a partir de 1la fecha
legal (fecha de presentacion de la solicitud) de lo anterior
se desprende que si bien al momento de que se expide el
titulo de registro se da una fecha, ésta fecha de expedi-
cion no se va a tomar en cuenta para contar la vigencia de
una marca.

La duracidén del registro de la marca va a ser
indeterminada, ya que la legislacien no establece algun
termino sobre cuantoc va a durar como maximd un registro, séle

nos dice que wvencidos los diez afios que dura un registro éste
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se va a poder renovar siempre vy cuande compruebe que esta
usando la marca.

Por Wltime hay que sefialar que ja obtencién de un
registro marcario otorga a su titular los siguientes bene-
ficios:

a) Desde el momento en que se presenta la so-
licitud de registro, se origina una proteccion a la marca,
evitando que terceros puedan aduefiarse de dicha marca.

b) Reconocimiento oficial respecto de dicha marca
es registrable conforme a la ley vy por lo tanto no invade
derechos de otros, ni su uso, provoca un delito o una
infraccién.

c) Derecho de exclusividad sobre las marcas
registradas.
d} Se permite al titular de la marca otorgar

licencias o franquicias a tercercs.
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CAPITUI.O SEGUNDO

DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA.

Una vez que sean satisfechos los requisitos que la
Ley de la Propiedad Industrial sefiala para obtener el regis-
tro de una marca, el titular de esta tendra prerrogativas es
decir, derechos, que la propia Ley le otorgara, en virtud de
que dicha marca tendrd un recocnocimientc oficial, asl mismo
también se derivan obligaciones que el titular de la marca
debera de satisfacer para conservar su registro y por lo tanto
contar con la proteccion legal para con su marca. As]l estos
derechos y obligaciones se van a traducir en una manera de
proteccioén tantoc a los consumidores como a los titulares de
marcas.

Por tal motivo se analizaran los derechos que derivan
del registro marcario, los cualeé son los que tendra el

titular de dicho registro, v que seran les siguientes:
a) EXCLUSIVIDAD D E US AR L A MARCA

Con un fin eminentemente econdémice el hombre crea,
inventa, imagina as! como de valerse de diversas cosas para
sacarle algin provecho, asi es como para sus productos o
servicios adopta una marca, como signo distintivo frente a
otras personas que realizan la misma actividad Yy que ¢ons-
tituyen una competencia, a las actividades que realizan los
comerciantes para su beneficio se le conoce como Propiedad
Industrial v ésta se va a constituir por las prerrogativas
industriales que van asegurar al que sea el titular de éstas,
frente a los demas comerciantes, la exclusividad que se va a
tener va sea de unha creacién nueva o de un signo distintive
{MARCAS), éstas prerrogativas Industriales son los llamados

DERECHOS EXCLUSIVOS Los cuadles se van a ordenar en- 34



A}.- Creacliones nuevas (derechos del Lnventor vy de
autor)

B).- Signos distintivos Marcas, nombre comercial)

Este derecho de exclusividad se encuentra sefialado en
el articulo 87 de la Propiedad Industrial que dice " los
Industriales, comerciantes o prestadores de servicios
podran hacer uso de marcas en la industria en el comercio o
en lo servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su USO
EXCLUSIVO se obtiene mediante su registro ante el Instituto.”

Del articulo sefialadeo se desprende gque para obtener
éste beneficio de 1la exclusividad sobre la marca es
necesarioc cumplir con el requisito de registrar ésta ante el
Instituto, dicha exclusividad se wva a traducir en el derecho
que tiene el titular de la marca de usarla llcitamente en
territorico nacional, para distinguir productos o servicios
que ampare dicha marca , ya que esta exclusividad esta
totalmente reconocida y protegida por la autoridad.

S5in embargo, esta exclusividad va a tener limitaciones
que son las siguientes:

a' La exclusividad que confiere el registro de una
marca sOla podra hacerse valer dentro del territorie
naciconal o dentro del territorio del pals donde se ha obteni-

do el registro.

Esto quiere decir, que el titular de una marca sdla
podra hacer wvaler dicha exclusividad en &l pals donde lleva
acabo los tramites y obtuvo el registro. de su marca y aun
por los Tratados Internacionales que hay sobre la materia vy
que las protege para gue realmente cuenten con una protec-
cion y por lo tanto gocen de éste derecho de exclusividad por
lo que es necesario se haga el procedimiente respectivo para
su registro en nuestro pals y asl! contar con toda la
proteccion legal que le confiere nuestras leyes a una marca

debidamente registrada.
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b' El registro que se¢ OoLOrga a una marca va a tener
una vigencia determinada que si no se renueva provoca la
caducidad, ésta limitacion se refiere al hecho de que para que
una marca eéste vigente vy por 1o tanto contar con 1a
exclusividad va a ser necesario:

- Que demuestre gque esta usande la marca de acuerdo a
lo que 1a legislacion establece.

- Una vez que ha vencido el registro marcario es
necesario que sea renovado éste en los términos gque la ley
seflala.

c' El derecho de exclusividad que otorga el registro

50jo se aplicara a los productos o servicios para leos que
solicite y obtuve el registro.

d' El derecho de uso exclusivo que otorga el regis-
tro de una marca no es abscluto va gue el uso de marca re-
gistrada no produce efectos en periuicio de un tercero que
viniere wusando la marca con anterioridad a la solicitud del
registro.

b.- DERECHO D E OTORGAR LICENCTIAS
SOBRE L A MARCA

Este derecho que tienen los titulares de un registro
de una marca, llamada licencia de wuso " ha sido una
importacion hecha por el derecho marcario de una institucion
propia ¥y caracteristica de las patentes de invencidn™(11)
DEFINICION DE LICENCIA

Es un acto por medio del cual el titular de un
registro marcario concede el derecho de uso sobre éste, a un
{11) Hildegart Rondon de Sans¢, "La Cesién de la Marca”

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica

Mexico, D.F., Aho III, Enero-Junio 1965, Numero 5. paAg.

103,
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tercero ¢ usuario por un tiempo o para un determinado
territorio, a cambio de regalias, alguna prestacion o
gratuita, y a a cambio el usuaric se obliga a vender los
productos o servicios c¢on la misma calidad que van a tener los
comercializados por el titular.

La principal ventaja que se deriva de una licencia es
el hecho de que ésta, no priva al tituiar del derecho de una
marca de explotar la misma, aunque haya otorgado varias
licencias.

"La licencia, tal como la cesidn en general, puedse
presentar diferentes modal idades: puede ser licencia con
exclusiva, en la cual el licenciante o propietario se com-
promete a no conceder nuevas licencias. La licencia puede =ser
sin exclusiva, hipotesis en la cual nada impide que el
propietario haga huevas concesiones a terceros. La licencia
puede igualmente ser otorgada para cierto territorio, para
algunos productos a los cuales la marca se aplica, existiendo
la posibilidad de combinaciones de las formas expuestas. Es
posible también distinguir la licencia voluntaria de la
licencia obligatoria, en la cual se obliga al propietario a
contratar con un tercero.

Los principales deberes del propietario de la marca
en relacion al licenciatarfo son el garantizarle el uso de la
marca vy el asegurarle el uso pacifico de la misma, por lo cual

sera responsable en caso de eviccion. "(12)

Tienen una especial importancia las reglas que van a
regular e} uso de una marca realizada por una persona
distinta al titular, pero con la debida autorizacidn de éste,
lo sefalado es con el proposito de evitar un engafic o defrau-
dacion al publico consumidor, esta licencia se deberid de
establecer por escrito, las licencias ({contratos de uso
temporal) a nivel mundial son muy usuales, vya que la fama V¥

{12) Rondoén de Sansd, ob. cit., pag. 105.
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prestigio de una marca va a permitir la incorporacion de
empresas a la competencia en los mercados, por &sta causa una
marca es extremadamente valiosa vy por ellec muchas empresas
pagan altisimas regalias para que se les permita emplear una
determinada marca, que entre mas conocida sea por el publico
consumidor es mas deseada por empresarios.

El derecho de otorgar licencias a terceros, por parte
del titular de un registro marcaric o de solicitudes de marca
en tramite, se encuentra regulade por la Ley de Propiedad
Industrial en sus areiculos 136 al 140 y 10,11 y 12 de su
reglamento.

En el articulo 136 de la citada ley dice que; El
titular de una marca registrada ¢ en tradmite podrd conceder
mediante convenio, licencia de uso a una © mas personas, con
relacién a todos o algunos de los productos o servicios a los
que se aplique dicha marca. La licencia debera de ser
inscrita en el Instituto para gque pueda producir efectos en
perjuicio de terceros.

Cabe mencionar que debido a lag reformas que ha
sufrido la ley de la materia es que en la actualidad no sdélo
se podra otorgar licencias sobre marcas registradas sino que
también sobre marcas en tramite.

Para que wun tercero pueda vrealizar la explotacion
autorizada de una marca deberd de sujetarse vy cumplir con
los requisitos que la misma ley sefiala y que consistiran en
los siguientes:

- Presentar la solicitud correspondiente ante el
Instituto.

- Sefialar un domicilio para oir y recibir noti
ficaciones dentro del territorio nacional y el nomero teléfo-
nico.

- Acompafilar documentos que acrediten la perso-
nalidad con que se ostentan las partes en la licencia.

'

- Exibir el convenio y sefialar la vigencia de éste.
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- Sefalar sobre productos ¢ servicios, se concede la
licencia.

- La solicitud la podra presentar cualquiera de ias
partes.

Como se ve actualmente el registro de una licencia
es mucho mas sencillo, ya que antes, se tenla primero que
obtener una constancia de inscripcion ante el Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologla, para que después se
presente ante la Direccion General de Invenciones y Marcas,
hoy en dla bastara presentar la eolicitud, llenado los requi-
sitos que seflale directamente ante el Instituto, el cual den-
tro de dos meses resolvera sobre la resolucion de la inscrip-
cion selicitada, si faltase algun requisito que cumplir se le
otorgaran dos meses despues de la notificacion correspondien-
te para que manifieste lo que en su derecho convenga.

La inscripcidn del usuario de una marca serd cancelada
en los siguientes casos contemplados en el articulo 138 de la
Ley de la Propiedad Industrial:

I.- Cuando lo seoliciten conjuntamente el titular de
la marca vy el usuario a quien se le haya concedido la
licencia;

iI.- Por nulidad, caducidad o© cancelacion del
registro de marca, ¢ cuanhdo se trate de marcas en tramite y
no se obtenga el registro de las mismas, y

III.- Por orden Judicial.

En cuanto al primer caso, "ocurre frecuentemente
que las relaciones entre el titular vy quien efectua el uso no
terminen siendo buenas, y entonces es natural que el usuario
ng se preste a solicitar conjuntamente la cancelacid¢n de
inscripcion. Ahi, existe un vacio legal y una falta de
prevision, por 1o Que se supone unicamente el caso =n que de

comidn acuerde ocurran amboe contratantes. Deberla de haberse
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establecido que la inscripcion puede efectuarla cualquiera de
las partes." (13}

En el segundo caso, en la ley vigente se aumento a
las situaciones que se pueden presentar en casos de marcas
que estan debidamente registradas, el caso que se presenta
cuando se otorga una licencia sobre una marca que ésta en
tramites de registro vy én caso de que no se le conceda dicho
registro se cancelara dicha licencia hay que hacer notar que
aqui, adn cuando es nueva esta disposicion, la ley s&lo tendra
una real proteccion a los dsrechos que estén debidamente
registrados y vigentes.

En el tercer caso, el Instituto tendra la facultad
para cancelar una licencia, cuando la marca se haya uti-
lizado de manera diversa a la autorizada, de tal manera que
hayan cambiado las circunstancias ¥ no subsistan los mo-
tivos que dieron origen al permiso de uso, o cuando se hayan
preporcionado datos inexactos.

Para concluir con lo relativo a las licencias el uso
autorizado que haga un tercero de una marca se tendra como
realizado por el mismo titular, para todos los efectos a que
haya lugar (art. 141, L.P.I1.).

Y el usuario autorizado tendra la facultad de impe-
dir el uso ilegal de la marca, imitaciones de esta o falsi-
ficacidn etc. es decir podra ejercitar las acciones corres-
pondientes siempre vy cuando no se haya estipulado 1l¢ con-
trario (art. 140 de L.P.1.)

(13} Sepllveda César, ob. cit., pag. 152. 40



C).-DERECHO DE TRANSMITIR TOTAL -
MENTE LA PROPIEDAD DE LA M A R-
C A

Dentro de las facultades que va a tener el titular de
uUna marca se va a dar el de cederla, para que otra persona
la use legalmente, es decir, "el derecho al uso exclusivo de
una marca, es un derecho de propiedad que recae sobre un bien
inmaterial, vy que por consecuerncia reune todas las carac-
teristica de propiedad inmateriai".(14)

En la ley de la materia, éste derecho se encuentra
aestablecido en el articulo 143 que dice: los derechos que
deriven de una solicitud de registro de marca o los gque
confiere una marca registrada, podran gravarse o transmitir-
se en los términos v con las formalidades que establece la
legislacion comin. Diche gravamen o transmisién de derechos
debera inscribirse en el Instituto, de acuerdo a ]lo estable-
cido en el reglamento de ésta Ley, para que pueda producir

efectos en perjuicios de terceros.

Podra solicitarse mediante una scla promocién la
inscripcion de transferencias de la titularidad de dos o mas
solicitudes en tramite o de dos o mas marcas registradas
cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas per-
sonas en todos ellos. El solicitante debera identificar cada
una de las solicitudes o registros en los gque se hara la ins-
cripcidn. Las tarifas correspondientes se pagaran en funcidén
del nimero de solicitudes, o de registros involucrados.

Hay que sefalar gue anteriormente no g2 contemplabs
el hecho que sobre una marca podrla pesar un gravamen, es
decir, una obligaciodn o carga que fuerza a hacer, no hacer o

{14} Bauche Garciadiego Mario, La empresa, 2da.

Edicion, Editorial Porrua, México, 1983, pag. 130,
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consentir algo, como por ejemplo un embargo que podria pesar
sobre una marca; as! mismo, en la Ley anterior no trataba el
caso de transmitirse mas de dos marcas o solicitudes, y
tanto el cedente comc el cesionario sean los mismos, se podra
transmitir con una sola promocién, pagando dichos derechos
en base del NMimere de registres 0o solicitudes, éstas
innovaciones en la ley actual son dos hechos de tras-
cendencia muy importante yva que por una parte se considera a
la marca vya comc un bien que no solo es capaz de crear
beneficios econdémicos a su titular, sino que también sera un
bien sobre el cual podrad pesar un gravamen sobre dicho
registro o solicitud de marca y respaldar de una manera reai
ya sea a la perscna filsica o empresa a ia gque pertenezca, ya
que actualmente y debido a la situacidn econdmica en que se
encuentra el pals, hay empresas o comerciantes que han caido
en quiebra, y como tal en algunas ccasiones no tienen liquidez
para hacer frente a sus acredores, pero si cuentan con
registros de marcas o solicitudes de marcas que por su
prestigio comercial , son muy valiosas pueden gravarlas o
enejenarlas v por lo tanto se constituyen en una forma de
garantizar, el cumplimiento de sus obligaciones.

Por otro lado, en cuanto se refiere a que por medio
de una sola promocion se podran transmitir des o maAs marcas
o solicitudes, es una forma de economia procesal,para asi
manejar un expediente sobre una marca Yy tener un mayor
control sobre este, pero esta economla es sélo en cuanto al
procedimiento vya que en cuanto al se refiere pago de derechos,
se seguira pagando por la cantidad de registros ¢ solicitudes
que se pretendan transmitir.

Una vez que yva se comento las modificaciones que se
le hicieron al articulo 143 de la ley de la materia, tra-
taremos sobre la forma que debera de revestir toda trans-

mision de una marca ya sea registrada o en tramite. 42



Sobre la transmision de los derechos de una marca
hay que sefialar que en algunos palses prevalece el crite-
rio de que una marca unicamente podra ser transferida
conjuntamente con la negociacion a la que se le asocia, por
considerarse que siendo un signo distintivo que se refiere al
producto o servicio que distingue a alguin negocio, resulta
contradictoria a esa funcidn el hecho que una marca se tras-
lade de una negociacion a otra respecto de la cudl es ajena,
lo que afecta a la clientela.

Sin embargo, nuestra legislacion, ge basa en el
sentido de aceptar incondicionalmente la cesién de derechos
derivado de un registro de marca, sin que tenga importancia,
la relacion entre las empresas involucradas ni la calidad.

En el precepto legal citado inicialmente no se
menciona que para poder realizar la transferencia deberan de
observarse las formalidades vy los medios que establece la
legisiacion comun, a este respecto primerc analizaremos a que
se ésta refiriendo dicho articulo primeramente veremos que la
legislacion comin o c¢ivil, nos habla de como se pueden
transmitir las cosas corporales,y de que también se pueden
transferir los derechos, a esta forma de transmitir
obligaciones se la llama cesidn de derechos que desde nuestro
punto de vista, es como se transmite un registro o seolicitud
de marca. Al referirnos a la definicion de cesidn de derechos

que dice Es un contrato a virtud del cual el titulo de un
derecho (cedente} 1o transmite a otra persona (cesionario},
gratulta o generosamente, sin modificar la relacion

juridica"(15)

Esta definicién es mads completa que la que nos da el

(15) Bejarano Sanchez Manuel, Obligaciones Civiles, 3era

Edicion, Editoria! Harla,S.A. de C.V. México 1984  pag. 416
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Codigo Civil gque =s6lo hace referencia a la deuda, y no se
refiere a los demas derechos que también pueden ser cedidos.
A este respecto el maestro Bejarano nos dice:

" Se puede ceder también derechos que no sean reales
ni personales (como los derechos de patente, de marca, de
autor ¢ aun los derechos posesorios).En realidad, salvo la
propiedad corporeizada en la cosa, que se trasfiere con los
contratos tipicos 1lamados traslativos de dominico, cualquier
derecho puede ser enajenado por cesion de derechos, a menos
que se trate de un derecho incedible"({16)

De este modo, el distinguido <c¢ivilista reconoce la
cesion de loz derechoes de marca, patente y autor y nos sigue
diciendo:

" Se ha dicho que la cesion es un contrato cam-
biante por que asume la forma de diversos contratos como la
compra-venta, la permuta ¢ la donacidén. Cabe decir que no es
un contrato diferente a la compraventa, permuta o dona-

cioén, sino que asume la naturaleza de uno a otro". (17}

Asl, reconoce que puede ser diversa la naturaleza gue
reviste éste acto Jjurldico por lo que podemos precisar, los
conceptos de cesion que ze han trascrito son aplicables al
Derecho Marcarioc, ya que como la misma ley sefiala lia
transmision se regira por el derecho comun o Derecho Civil,
por lo tanto, la cesidn de una marca sera cualquier acto de
transmitir los derechos derivados de wun signo distintivo, por
lo que la cesion total va acomprenderse como aquella en virtud
de la cual el propietario de una marca se desprende de todo
derecho que tenga sobre un signo distintivo y por consi-
guiente se acogera a la siguiente tesis " El derecho sobre la
marca es un derecho de propiedad cosas inmateriales o
incorporales, que recae en consecuencia sobre un objeto

(16} ibidem pag. 418

(17} ibidem pag. 417
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incorporal. Los obletos incorporales se caracterizan por su
Inmaterialidad, por <cuanto son cosas aprehensibles con el
pensamiento peroc no perceptibles por los sentidos, a un cuando
se materialicen en un objeto determinado. Tales derechos son
temporales, lo <cual no elimina su caracter de derechos
absolutos vy exclusivos de naturaleza patrimonial enajenable,
cuyo contenido patrimonial es el poder de gozar de los
signos distintivos y de disponer de ellos en forma plena vy

exclusiva con las limitaciones establecidas en la ley".(18)

La cesion podrd ser onerosa o a titule gratulte y se
efectuara por acto entre vivos o mediante la sucesion.

Para realizar dicha cesion las partes deberan de
seguir las siguientes formalidades:

- Sera por medio de un escritc y por duplicado

- Sefialar el numero de registro o numerc de soli-
citud de la marca de que se trate.

- Constar la fecha de la transmisioén.

-~ Constar los nombres de los céntratantes {cedente vy
cesionario), as! como sus generales.

- Tener capacidad jurldica ambos contratantes.

- En caso de ser Sociedad una de las partes demostrar
con poder notarjal la capacidad que se tiene para contratar.

- Llenar los requisitos de existencia y validez de
todo acto juridico y que son los de existencia:

a) voluntad {consentimiento)

b) objieto posible

¢) solemnidad
Elementos de validez

a} forma legal

b) ausencia de vicios en la voluntad

c} lleitud en el objeto v en el motivo o fin

{18) Ronddn de Sansd Hildegart, ob. cit.,pdgs. 77 y 78.
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d) capacidad

Estos elementos a continuacion se explicaran brevemente,

iniciando con los de existencia, sin los cuales no es posible

que existan los actos juridico:

a} es el acuerdo a que van a llegar las partes que celebran
la cesion es decir, la manifestacion de su voluntad, que
en principio debera de realizarse expresamente y por
escrito.

b) el objeto que consiste en dar, hacer o no hacer.

¢} soclo se da en determinadeos casos y que es un rito necesa-

rio para la existencia de estos,vgr. matrimonio,testamento.

Los elementos de validez son aquellos que son necesarios
para ser perfectos y as! producir efectos jurldicos plenos.
a) La voluntad de las partes se deberad de exteriorizar de

acuerdo a la forma en que la ley lo pida.

b) La voluntad como elemento basice del acte juridico debera
de ser cierta y libre, va que si esa voluntad o consenti-
miento se base en una creencia equivocada (error}, o por
medio de engafios (delo), ¢ ha sido otorgada por medic de
amenazas (violencial entonces esa voluntad viciada anulara

el contrato.

c) El objeto, motivo o fin no deberan de ser contrarios a lo
que dispone las leyes, es decir no deberadn de contravenir
una prohibicion o mandato legal.

d} La capacidad constituye la aptitud de un sujeto para ser
titular de derechos y obligaciones asi como para ejercer-
los, de lo contrario el acto jurldico no seria valido
ni podria surtir efectos entre las partes ni frente a
terceros.

Una vez que se va a plasmar por escrito la
transmision de la marca, se debera de inscribir dicha cesion
en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ésto es

con el fin de que surtan efectos frente a terceros, cabe
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seflalar que anteriormente éste proceso de inscripcion era muy
tardado y complicado, como se puede apreciar en la Ley de
1976,y que mas adelante se analizara, por lo que el legislador
consiente de éste hecho, es que en las reformas que ha estado
sufriendo la ley de la materia, ha ido simplificando dicho
procedimentos para la inscripcion de la cesidn, sin embargo,
es hasta la creacion del nuevo reglamento dae la ley de la
Propiedad Industrial del 24 de noviembre de 1994,cuando
realmente se aprecia que se agiliza do el procedimiento de
inscripcion de las cesiones, por lo que diche procedimiento

se analizard mas detalladamente en el inciso correspondiente
a este tema.

En caso de que la marca que se pretenda transmitir
este ligada, entendiéndose como tales, aquellas marcas que
sean de un mismo titular y que dichas marcas sean
idénticas y amparen similares preoductos o servicios o sean
semejantes en grado de confusidn, aqu! existira una excepcion
que se dara cuando el titular condidera que no son
confundibles y por lo tanto solicitara al Instituto que
disuelva la liga impuesta, perc en c¢aso de que no sea
disuelta dicha liga s0lo seran transmisibles cuando se cedan
todas estas marcas ligadas a la misma persona; por udltimo
tanto el registro de una marca como la solicitud que se
pretenden transmitir deberan de estar vigentes conforme lo

establece el articulo 150 de la Ley de la materia.

Ya efectuada 1la transmision, se harda 1a anotacion
correspondiente en la copia del titulo de dicha marca en su
expediente, v en el titule original en caso de que se presente

este y se publicara en la Gaceta dicha transmisioén.

Por ultimo, nuestra ley nos dice que tambien se
podran ceder las solicitudes de los registros de marcas,

aunque en si lo que se estd cediendo es la fecha de presenta-
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cion, en éste caso como se estad hablando de una cosa a futuro
es un contrato aleatorio, por lo que no se tendra ninguna
acclion en contra de cedente, en caso de gque se le niegue el
registro de la marca, una vez que se ha efectuado la cesiodn
de la marca, el cedente es ajeno a ésta y por lo tanto si la

emplea estara cavendo en el delito de usurpacién.

d) DERECHO DE EJERCER ACCIONES
CONTRA L A VIOLACION AL DERE -
CHO D E EXCLUSIVIDADTPD.

Toda personé que tenga =su registo de marca vigente
¥y en uso, va a tener Derecho exclusivo sobre su signo
distintivo, y entre sus derechos va a estar el de ejercer la
accion que corresponda en contra de quien llegue a usurpar la
marca que legalmente tenga registrada, éstas acciones podran

ser de tres tipos:

- Civiles, que van a consistir en exigir el pago de
dano y perjuicios.

- Penales, cuando el usurpador comete delito v se
castigara con prigioén.

- Administrativas, éstas se daran cuando se comete
una infraccidn, las cuales se encuentran contempladas dentro

de la ley, por lo que sera acredora a una sancién.

Las sanciones a las cuales seradn acredoras la o las
personas que esten usando una marca ilegalmente, como ya se
seflal¢ se encuentrdn contempladas en la Ley de Propiedad
industrial, por lo que tenemos que hacer una distincion entre
la comision de una infraccion administrativa o de un delito,
¥a que para cada caso habra sanciones especificas; por lo que
primeramente se& analizara qué es una infraccién, en nuestra
materia las cuales se encuentran sefialadas en el articulo 213

de la Ley de la materia en las siguientes fracciones:
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Fraccion III. Poner a 1la venta o© en circulacion
productos u ofrecer servicios, indicando que estan protegidos
por una marca registrada, sin que 1o esten. Si el registro
de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado,
ge incurrira en la infraccidn, después de un afio de la fecha
de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado

firme la declaracion correspondiente;

En esta fraccién la ley nos sefiala dos casos en gque
ge estara cometiendo una infraccidn primeramente sera cuando
un producto ¢ servicio esten ostentando un registro cuando
en realidad no cuentan con éste, v el segundo casc es cuando
una marca ha tenido un registro pero é&ste se ha perdido por lo
cual no es vigente,

Fraccion IV. Usar una marca parecida en grade de
confusion a otra registrada, para amparar los mismos ©
similares productos ¢ servicios que los protegidos por la
registrada;

Aqui se refiere a la imitacidn de una marca

Fraccion V. Usar sin consentimiento de su titular, una
marca registrada o semejante en grado de confusién como
elemento de un nombre comercial o de una denominacidén o razén
social, o viceversa, siempre que dichos nombres, deno-
minaciones o razones sociales esten relacionados con estable-
cimientos que operen con los productos o servicios protegidos
por la marca;

Aqui, hay que sefialar que en la ley anterior no se
contemplaba como infraccion 21 hecho de que por una semejanza
que existierd con la marca se tendria como una infraccién, si
no que sdélo se contemplaba que fuera una marca registrada es

decir se ampli¢ é&sta fraccidn aqui se estd protegisndo scbre
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todo a los establecimientos que tienen va un prestigiec, y una
clientela segura, come por ejemplo en casc de el Palacio de
Hierro, Liverpool, etc.

Fracclon VII. Usar como marcas las denominaciones,
signos, simbolos, siglas o© emblemas a que se refiere el
articulo 4o0. y las fracciones VII, VIII, IX, X1I, XIII, XIv
y ¥V del artlculo 90 de esta Ley;

Esta fraccion se refiere a los casos en que se
quiere usar un signo como marca o se esta usando que sea
contraria a las reglas del orden pablico, a la o buenas
costumbres o que sea contraria a esta ley, asl como en los
Casos en que no se podran registrar COmo marcas Signos comno
sellos oficiales , condecoraciones, medallas, nombre de per-
sonas o personajes, etc... sin la debida autorizacioén del que
corresponda otorgarla, as! como en caso de las marcas noto-
riamente conocidas.

Anteriormente sélo =e contemplaban como infracciones
administrativas 11 casos, hoy estan vigentes 23, es decir se
aumentarcn 12 casos, lo que hace notar la importancia extrema
que han tenido, lo referente a 1la Propiedad Industrial, y que
finalmente los legisladores en nuestro pais, se han dadeo
cuenta de la importancia, que reviste esta materia, tanto en
dmbito econdmico; como en lo social, siguiendo con lo que en
nuestra materia se considera como infraccién, en cuanto a las
marcas y que sSon casos nuevos gques se contemplan en las
siguientes fracciones:

Fraccion XVIII. Usar wna marca registrada, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en
productos o servicios iguales o simiflares a los que la
marca se aplique;

Fraccion XIX. Ofrecer en venta o poner en cir-

culacion productos iguales o similares a los que se aplica
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una marca registrada, a sabiendas de que se uso es5%a8 en los
mismo sin consentimiento de su titular;

En estos dos supuestos se han 'mencionado que vya es
una infraccidn el hecho de no contar con la debida au-
torizacion (licencia debidamente otorgada o por medio de la
cesion) en el primer caso se refiere séle al hecho de usar
una marca,y en el otro caso se habla no solo de la intencién,
sino de el hecho de que se esta poniende en venta o cireula-

cién mercancia, que estA amparada por un registro y que no se
conto con el consentimiento del titular de éste.

Fraccion ¥¥. Ofrecer en venta o poner en circulacion
productos a los que se aplica una marca registrada que hayan
sido alterados;

Fraccion XXI. Ofrecer en venta o poner en  c¢ir-
culacién productes a loz que se aplica una marca registrada,
despueés de haber alterade, sustituido, o suprido parciai o
totalmente &sta;

Estas dos fracciones se refiere a las alteraciones
que pueden sufrir tanto los productos como la marca misma.

Cuando se ha cometido una infraccidn adminjstativa el
interesado, en éste caso, tendra que segulr un proéedimiento
administrativo para que se llegue a esta conclusion ¥y por
consiguiente se llegue a una sancion que va desde una multa,
clausura hasta el arresto a domicilio, el procedimiento
administrativo se iniciara con una promoccién dirigida al Ins-
tituto, la cual debera de contener los requisitos que marca
al artlculeo 189 que diece. La solicitud de declaracion
administrativa que se interponga debera de contener los
siguientes reguisitos:

i. Nombre del solicitante y, en su caso, de su

representante; 51



II. Domicilio para olr vy recibir notificaciones;

III. Nombre v domicilio de la contraparte ¢ de su
representante;

IVv. El1l objete de Ila solicitud, detallandolo en
términos claros y precisos;

V. La descripcion de los hechos, vy

VI. Los fundamentos de derecho.

Y deberan de estar firmadas por el interesado o por su
representante, y el comprobante de pago de la tarifa corres-
pondiente deberan, as! mismo, de presentarse las pruebas que
estime necesarias para probar su accion, que deberan de ser
basicamente documentales, y sin que se acepte la testimonial y
ni confesional.

Cuando no se cumpla con lo seflalado por el articulo
189, se le requerira para gque los cumpla y se le dara un
plazo de ocho dlas (entre las innovaciones que actualmente
tienen la ley, estd la facultad gue tiene 21 Instituto para
que pueda solicitar a las partes presenten una prueba que
éste en poder de éstas y que no hablan aportado) una vez cum-
plido esto y admitida la seolicitud se le notificara al
titular efectuado concediendole un mes para que manifieste lo
que a su derecho convenga, ¥ su escrito debera contener los
requisitos que sefiala el articule 197 de la Ley de la mate-
ria,y que seran el de sefalar el nombre y domicilio asi como
el caracter con 21 que se promueva, oponer sug excepciones y
defensas que pretenden hacer valer y contestar a cada uno de
los hechos del escrito de infraccion y los fundamentos de
derecho que estime convenientes, as! como su capltulo respec-
tivo de ofrecimientos de pruebas; en éste caso cuando de las
pruebas que ofrezca en documentos estén en el extrajiero se
les dara un plazo adicicnal de 15 dias para que las presenten

Una vez concluida eésta etapa, se dictara la

resolucion correspondiente, en los casos de que el procedi-
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miento administrativo havya sido promovido por cuestiones de
infracciones administrativas las cuales se relacionan con
cuestiones sobre marcas y gue ya han sido mencionadas, en ese
se dictara la resolucién en la cual se le impondra la sancién
gue le corresponda, siempre y cuando haya sido procedente la

declaracion de infraccién administrativa.

Una de las innovaciones mas importantes que trae la
ley reformada en 1994, es el hecho de que que el Instituto
va a tener la facultad de dictar medidas provionales en contra
de los presuntos infractores, las <cuales se van a encontrar
fundamentadas en los articulos 199 bis al 199 8 bis estas
medidas iran desde el impedir o retirar de la circulaci¢n los
productos v todo obieto que tenga que ver con estos como por
ejemplc la publicidad, as! come ordenar el aseguramiento de
los bienes c¢on el que se realizan los productos en gque se
materialice la infraccion, en caso de prestadores de servicios
se podra ordenar la clausura del establecimiento o la
suspencién del servicio,

Todo aquel titular que se encuentre afectadado en sus
derechos exclusivos podra seolicitar dichas medidas, y debera
de otorgar una fianza que ampare cantidad por los peosibles
dafios y perjuicios que le provoque al afectado por las medidas
en caso de que no se compruebe la comisidén de ninguna
infraccion o delito, segun sea el caso, daAndose vista al
afecdado por el término de 10 dlas, hay que gefialar que
este podra otorgar una contrafianza a fin de evitar que le
apliquen dichas medidas, la persona qﬁe hubiese solicitado
estas medidas tendra un plazo de 20 dlas contados a partir de
la fecha en que se ubiese ejecutado dicha medida, para que
presente la demanda o solicitud de declaracion adminsitrativa,
en caso contrarico debera de pagar danfos y perjuicios con la
fianza que se otorgo inicialmente, asl misme en la resolucidn

que se emita en el procedimiento administrativo debera de
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mencionar sobre el levantamiento de dichas medidas o la
definitividad de las mismas.

Otra innovacién hecha al procedimiento adminis-
trativo consiste en que la visita de inspeccidn, ya no sera un
requisito indispensable para iniciar el prodedimiento
administrativo ya que s6élo bastara con que se presente
constancias o documentos para iniciar éste, anteriormente era
necesario la visita, ésta también ha sido modifica ya gque esta
a2l arbitric del Instituto el solicitar se efectue esta o no,
una vez que se ha admitido el inicio del procedimiento se le
daran un término de 10 dias para que conteste la parte
contraria. Anteriormente eran =sélo S dias, en cas¢o de ser
necesaria la visita, se deberan observar las siguientes
reglas las cuales encuentran =su fundamento legal en el
articule 202 al 212 bis 2, en cuanto a los requisitos que se
deberan de contener las visitas este es el relativo a las
actas de visitas las cuales se haran conforme al artlculo 209
de la Ley de la materia que dice: en las actas se hara
constar:

I.Hora, dla. mes y afic en que se practique la
diligencia;

IT. Calle, nuimero, pobiacioén y entidad federativa en
que s& encuentre ubicado el lugar dénde se practique la
visita;

II1. Nimero y fecha del oficio de comisién que la
motivo, incluyendo la identificacion del inspector.

IV. Nombre vy caracter de la persona c¢on quien se
entendic la diligencia;

V. Nombre vy domicilioc de las persocnas que fun-
gleron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el
visitado o, en su defecto, por el inspector;

VI. Mencion de la cportunidad que se dio al
visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al ins-

pector durante la practica de la diligencia;
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VII. Datos relativos a la actuacion;

VIII. Declaracion del visitado, si quisiera hacerla;

IX. Mencion de la oportunidad que se dié al visitado
de ejercer su derecho de confirmar por escrito las
observaciones que hubiera hecho en el momento de hacer la vi-
sita vy hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del
término de diez dias, y

X. Nombre y firma de quienes intervinierdn en la
diligencia, incluyendo al inspector, vy en su caso, la indi

cacion de que el visitado se nego a firmar el acta.

En casc de que con dicha inspeccion se comprueba la
comision, va sea de una infraccidn o de un delitoe s=e
aseguraran los productos con los Qque se presume se estaAn co-
metiendo delito o infracci¢. Anteriormente, es decir en la
Ley de 1976 v a las referencias de 1991, no se especificaba
que se querla decir con "aseguramiento de productos”, la ley

vigente en sus articulos 212 bis, 212 bis 1, 212 bis 2, nos
seflala claramente:

Primero: que serad considerado como productos con las

que se esta cometiendo, vya sea un delito o una infraccién
para el Instituto,

Segundo hoy €5 necesaric que se designe un deposi-
taric legal de los bienes asegurados, designado por el autor
en el procedimiento administrativo.

Tercero por Uultimc cuando se resuelve el fondo del
asunto el Instituto sefiala en su sentencia si se ha cometido
una infraccidn y que se va a hacer con los productos asegu
rados, segun lo claramente sefalado por el articulo ya citado
212 bis 2 y si para el caso de que se trate de un delito, en

la resolucioén se harad solo la mencién de que se cometid un
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delito, anteriormente se daba vista al ministerio publico
federal .

Las sanciones a que se haran acredoras van a deter-
minar c¢on fundamentos en el articulo 214 de la Ley de
Propiedad 1Industrial vigente que dice: Las infracciones
administrativas a esta ley o demas disposicion=zs derivadas de
ella, seran sancionadas con:

I. Multa hasta por el importe de veinte mil dias de
salario minimo general vigente en el Distrito Federal

II. Multa adicional hasta por el importe de quinien-
tos dias de salario minimo general vigente en el Distrite
Federal, por cada dia que persista ia infraccioén;

I1IT. Clausura temporal hasta por noventa dias

IV. Clausura definitiva;

V. Arresto administrativo hasta por treinta vy seis
horas.

La multa con relacion a 1la ley anterior, aumento 10
mil dias de salarioc mas en caso de reincidencia, las multas se
duplicaron entediende come tal al hecho de que dentro del
plazo de 2 afos después de la sentencia definitiva las
subsecuentes infracciones a un mismo precepto, en tal, caso se

podra duplicar las multas que se impusiersn o clausura
definitiva

El articulo 220 de la Ley de Propiedad Industrial nos
dice .Para la determinacion de las sanciones debera tomarse
en cuenta:

I. El caracter intencional de la accion u omisién
constitutiva de la infraccion ;
II. Las condiciones escondmicas del infracter,y

ITII. La gravedad que la infraccidén impligque en
relacion con el comercio de producteos o la prestaciédn de ser-
vicios, as! como el perjuicio ocasionado a los directamente

afectados.
56



Como se trata de bienes que versan scbre mer-
cancias, que se encuentran a la venta y que afectan a un
sector, éstas van a ser los puntos que se wvan a valorar y
tomarse en cuenta al momento de dictar sentencia ya que en
algunos casos, por ignorancia las personas cometen éstas
infracciones o delitos, as! como que no va a ser lo mismo que
el que cometa el delito o infraccidn sea un pequeiio

comerciante a que sea una sociedad con una gran empresa.

Una vez que se tenga éste dictamen o sentencia, el
titular afectado podra hacer valer la accidn civil para el
cobro de dahfos vy perjuicios (indemnizacidn); la ley vigente
sefiala claramente en su articule 221 bis, que dicha indemni-
zacidn no serad menor del 40 % sobre el valor de las marcacidn
o del servicio con el que se viole algin derecho contenido en
esta ley. Esta innovacidon se hizo con el conocimiento que en
algunos casos, los que se ven afectados son personas que no
conocen o tienen los recursos necesarios para contar ¢on un
abogado especializado que lo ayude a valorar sus derechos
afectados vy el que cometio el delito o infraccién sabe de esto
se quiere aprovechar ofreciendo un pagoe por dafios y perjuicios

minimo.

Por ultimo s5i de la investigacidn que se hizo para
saber si se trataba de una infraccidén se llega a la con-
clusidén qua lo que se cametid fue un delite asl e= hara cons-
tar en la resolucion.

Después de haber saflalado que se considerara una
infraccion y el procedimientoc que se seguirad para llegar a la
conclusion de que se cometid dicha infraccion, que darad lugar
a una sancion administrativa, sin embargo, habrd hechos que
seran considerados delitos tal vy como lo sefiala el artieulo

223 fraccioén I v Il y que dice. Son delitos
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I. Reincidir en las conductas previstas en  las
fracciones Il a ¥XII del articule 213 de esta Ley, una ve=z
que la primera sancién administrativa impuesta por esta razdn
haya quedado firme;

II. Falsificar marcas en forma dolosa v a escala
comercial;

De ésto se desprende que actualmente serad con-
siderado como delito, la reincidencia de una infraccion admi-
nistrativa, en las leyes anteriores no, ya gue en la legisla-
cion de 1976 come en las reformas de 1991, se limitaban a se-
flalarnos que erdn considerados delitos.

Asl, con el senalamiento de lo que se considera una
infraccion y 1o que es un delito, ¥ gue procedimiento se
debera de seguirle, llegande a la siguiente conclusién: que
nuestra ley, s¢lo establece realmente un procedimiento para
la prosecucién de las infracciones, pero para perseguir un
delito, existe una laguna, por lo que se aplicara éste mismo
procedimiento para llegar a una declaracién de que se ha
cometido un delito © para el caso de una reincidencia que es
considerado como un delito.

El caso de 1la supletoriedad del Codigo Federal de
Procedimiente Civil, que es aplicable para los casos en que
exista una laguna procesal, a este respecto, considerando que
lo id6neo seria que las normas que regulan el procedimiento
sean de aplicaci¢n exactas,para cada caso; Yy sea casi nule el
aplicar leyes del ¢Codigo Federal, vya qﬁe aun con que las
nuevas leyes sean mas concretas, en algunos casos hay abogados
que utilizan ésta supletoriedad para alargar mas el
procedimiento.

la implementacion de medidas precautorias son

consideradas muy severas,por e! hecho que para una negociaciodn
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mercantil un aseguramiente de sus mercancias o clausura son
graves. Sin embargo con la pirateria que existe hoy en dia
S0lo con estas medidas va a ser posible tratar de detener esta
actitud delitiva, no obstante cabe mencionar que de cierta
manera la ley actual! vya esta considerando las medidas que se
llegaron a contemplar en la ley del 73, pero en estos
momentos ley emplea medidas mucho mas severas y especificas
gque antes,

El derecho que tiene no solo e} particular como
comerciante sino las empresas titulares de registros de
marca, para solicitar el pagoe de una indemnizacion por la
violacion a sus derechos marcarios ¥y ejercer acciones tanto
la civil como la penal, y de pedlr se apliquen sanciones tanto
civiles (pagoc de dafios y perjuicios por medio de wuna
Indemnizacion) v la carcel en caso de que sa ejerza la aceién
penal, sin embargo v pese a las grandes modificaciones que la
ley a sufrido, consideramos que lo gque se deberia hacer es
actuar lo mas rapido posible en cuanto se tenga conocimiento
de la comision ya sea del una fraccisn o de un delito, va
que desde siempre " La Ley de la Propiedad Industrial exige,
para el ejercicio de las acciones en contra de los que
falsifiquen o© usen ilegalmente una marca, que previamente
al conocimiento de la materia por el Ministerio Publico y
por los jueces penales y civiles, se pronuncie una declara-
cion técnica per la Direccidn de Ja Propiedad Industrial.
Declararacion que para dictarse, requiere del desarrolle de un
especlal procedimiento contencioso administrative que en
primer lugar esta sujeto al pago de derechos, que ademas
requiere los servicios de abogados, que igualmente expone al
peligro la validez del registro de la marca pues, lo normal es
que el falsificador alegue la nullidad del registro. A 1lo
anterior. debe agregarse el tiempo tan prolongade que dicho
Frocedimients  comunmente =& lleva, Pero ademas:. como la

resolucion que dicte La Secretaria de Industria, es recurrible
59



en amparo, el duefio de la marca registrada todavia tiene gue
soportar un juicico de amparo ante el Juez de Distrito vy un
juicio de amparo en revision ante la Suprema Corte, todo ello
con las contingencias propias de los litigios; con los gastos,
molestias v perdida de tiempo correspondientes”.(19)

Por ultimo 28 necesario que "Para la determinacién de
las sanciones, segun la LEFOPPI, debe tomarse en conside-
racion el caradcter intencicnal, las condiciones econémicas del
infractor v la gravedad que esta implique en relacidén con el
comercic de productos o la prestacitn de servicios, asi como

el perijuicio ocasionado a los afectados".(20)

Ya que en muchas ocasiones los delincuentes mas
peligrosos, son 1o que para evitar que esté cometiendo un
delito cuentan con una asescoria juridica previa, para asi{ po-
der aprovecharse del prestigio de la marca y poder explotarla
durante un tiempo ¥y por lo tanto obtener un beneficio illeci-
to, como es que tiene conocimiento que una infraccion es me-
nos severa la sancion que para un delito, por 1lo que asi
magquilan la comisidén de wuna infraccion que la de un delito;
sin embargo el legislador sabedor de estas actitudes dolosas
hora en las infracciones, crea medidas precautorias, tratando
de evitar la comision de éstas, y asi, proteger al titular de
un registre marcario por lo que actualmente la reincidencia de

alguna infraccién es considerada como un delito.

{19) Rangel Medina David, Derecho de Autor y Derechos
sobre Marcas, Revista Mexicana de la Propiedad
Industrial y Artistica, Afc I, Enero-Junio 1963, numeiro
1., pag. 101.

(20) Jalife Daher Mauricio, Aspectos Legales de Las

marcas_en México, 2a Edicion, Editorial Sista, México,

D.F., 1993, pag. 105.
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€) DERECHGO DE RENOVACION IE L A
MARCA.

Esta prerrcogativa, de la que el titular de una marca
va a gozar, se da con el hecho de que el registro de una
marca, no se va a limitar su vigencia, vya que ésta va a ser
prorrogable, siempre y cuando para su conservacion se haga la
renovacion de dicho registro y en los términos que la ley
establezca, es decir, para que proceda la renovacién debera
contener los siguientes requisitos:

1) Presentar la solicitud de rencvacion, en donde se
declarara bajo protesta de decir verdad que esta usando la
marca.

2} bicha solicitud se debera presentar seis meses
posterior al término de la vigencia del registro.

3) Efectuar los pagos por les derechos corres-
pondientes a grandes rasgos transcribimos lo que consideramos
los requisitos generales que se dan para la renovacion del
registro de una marca, ya que en el siguiente capitulo, se

tratara maAs detalladamente en Derecho de renovacién.

fy DERECH®O DE CANCELAR VOLUNTARTIA
MENTE E L REGISTRO.

Este derecho se traduce en la facultad con la que va
a contar el titular de un registro para que en cualquier
momento el pueda cancelar se registro, segun lo sefiala el

articulo 154 de la Ley de la materia

Independientemente, de qgque el hecho de cancelar un

registo voluntariamente no es sélo un derecho sino que va a
ser también una facultad que van a tener tercero o el mismo
Instituto cuando considere que una marca se esta usando como
nombre del producte o sevicio, este concepte de cancelacidn va
a tener una dualidad, va que si bien va a ser un derecho que
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tiene el titular de una marca, también va a poder en
determinada circunstancias (cuande tolere el titular de un
registro marcario que su marca se convierte en una
denominacion genérica )} una forma en qQue se pierda el registro
de una marca; sin embargo, mas adelante trataremos este punto
mas detalladamente, abarcando que no solo el hecho que la
cancelacion sea un derecho de un titular de un registro sino

como una forma de perder un registro.

) DERECHO b E SOLICITAR L A NULT -
DAD b E CTROS REGISTROS.

Al igual que el anterior inciso este derecho que wvan
a tener los titulares de un registro, para solicitar se
declare la nulidad de un registro al que considere esta
violando de alguna forma se derecho de exclusividad sobre su
marca, podra solicitarlo, concurriendo ante el Instituto e
iniciando el procedimiento de declaracién de nulidad respecti-
vo, la propia ley en el articule 151 regula en que casos se
considerd nulo un registro y que van a ser:

1.~ Cuando el registro se hava otorgado en contra de
las disposiciones de esta ley.

2.- Cuando una marca sea idéntica o semejante en
grado de confusion con otra.

3.- Cuando sze obtuvo el registro en base a datos
falses.

4.- Cuando el registro se otorga por error.

S.- Cuando el agente, representante, usuario o
distribuidor del tltule de una marca, registrada en el
exterior registre a su nombre esta u otra en gradeo de

confusion, sin la debida autorizacién.

Para ejercer éste derecho el titular tendra un término

de S afos en los casos 3 y 4, para los casos 1 y 5, no hay
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término y para el caso 2 es dentro de un término de 3
ahos.

Hay que hacer notar que ] uso de una marca que ha
sido declarada nula, sera considerada una infraccidn
administrativa y si una vez gue sea declarado como una in-
fraccién y se reincide en su conducta estara rometiendo un
delito, vy por lo tanto el titular afectado tendra el derecho
de ejercer las acciones civiles o penales correspondientes, lo
anteriormente tratado sobre el derecho que tilene el titular
de un registro de marca de solicitar la nulidad de un
registro que lo afecte, sera tratado ampliamente en el
capitulo IV de éste trabaio c¢omo una forma de perder el

registro que se tiene sobre una marca,
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CAPTTUILSO TERCERO

OBLIGACIONES DEL DUERNO DEL REGISTRO MARCARIO

I.-0OBLIGACIONES DE HACER.,

As!  como el titular de un registro marcario va a
tener derechos que la ley le otorga, as! mismo, va a tener que
cumplir con determinadas obligaciones o reglas que la propia
ley establece, y las cuales deberadn de ser observadas por el
titular de 1la marca, a fin de conservar sus derechos
exclusivos sobre su marca. En cuanto a éstas obligaciones hay
que mencionar gque han sufrideo una serie de modificaciones a
través del tiempo, sobre todo en cuanto a procedibilidad se
refiere ya que como se ha venide mencionando la ley de la
materia as! como su respective reglamento han tenido modifi-
caciones vanguardistas, esto con la finalidad de hacer mas
competiva nuestra Jley de marcas frente a las demas leyes
extranjeras que se refieren a las marcas y sobre toda por la
gran importancia gque han cobrado los temas referentes a la
Propiedad Industrial en nuestro pals, a continuacién se
analizaran cada una de las obligaciones que van a tener que
cumplir los titulares de los registros marcarios.

a) Us AR L A MARCA

Con las modificaciones que han sufrido la Ley de
Propiedad Industrial desde 1976 a 1994, junto con su
reglamento tanto el de 1988 derogado por el nuevo reglamento
de 1994, ésta obligacioén ha dejado ser propiamente un
obligacion, para tranzformarse en una potestad, ya que en la
actualidad el titular de un registro marcario no va a tener
que comprobar el uso que haga de ésta ya que bastara con que
manifieste que la esta usando; anteriormente, se debila de
acreditar el uso cuando menos una vez dentro de los tres afios

siguientes a la fecha de concesidén, { art.117 de la ley de
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19761}, los medios idoneos para probar dicho usc eran por medio
de documentos tales como envolturas, folletos, publicidad
etc., ésta comprobacion de uso ha desaparecido en la actuali-
dad, éstas practicas con la ley en vigor han desaparecideo va
bajo la ley en vigor, v en la actualidad y actualmente se
requiere unicamente una declaracion en la que el titular de
un registro marcaric manifieste bajo protesta de decir verdad
que ha venido usando la marca en cuestidén, la cual se hara en
cuando se sclicite la renovacidon de ésta, es decir se dejara
de tener que aportar las pruebas que comprueben dicho uso. De
lo que se desprende que mas que una obligacién, en estricto
sentido, el uso de wuna marca actualmente es considerado como
una condicién para que proceda la renovacién ya que " De
necho, aun y cuando formalmente la renovacien del registro de
marca va no tiene como presupuesto la prestacidén, por parte
del titular, de elementos que comprueben el empleo de la misma
en los productos o servicios amparados, el concepto de "uso de
la marca" sigue plenamente vigente, va gque para fines de
litigico este elemento continuara siendo esencial para
detérminar la p{ocedencia de una accion"(21)

Por lo que adan y con las multiples reformas que se
han hecho realmente sigue subsistiende el uso obligatorio de
una marca registrada, aunque actualmente sin la severi dad que
tenla en la ley de 1976, en cuanto a las medidas para
comprobar el uso efectivo de una marca, que en la actualidad
se sujeta a manifestar por parte del titular que se esta real
mente usando la marca gue se pretenda renovar, sin embargo, ¥
como ya se sefiald el concepto de uso de marca, esta vigente
por lo que las finalidades del wuso obligatorio cumple varias
finalidades que son:

e "1.- La figura del uso obligatorio cumple varijas
finalidades basicas en el seno de} Sistema de Marcas.

Constituye, ante todo, un mecanismo que contibuye a consoli-

{21) Jalife Daher, Ob. Cit. Pag. 91 6
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dar la marca come bien inmaterial: al cumplir la carga legal
de usar la marca, el titular difunde la marca entre €l publi-
co de los consumidores un cuya mente va penetrando la union
entre el signo y el producto o el sevicio.

2.- En segundo término, el uso obligatorio de la marca
registrada facilita en buena medida la aproximacion de la
realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva
de la utilizacion de las marcas en el mercado.

3.- En tercer lugar el usc obligatorio de la marca
registrada cumple wuna finalidad funcional: al hacer posible
que los nuevos solicitantes de marcas puedan registrar las
marcas solicitadas, lo cual es sumamente importante con
respecto a aquellas clases de productos para las que el
Registro de Marcas ésta saturado”.(22)

Se entendera gquse se tiene un uso efectivo y real de
una marca cuando #sta se exteriorize y ce publica en el
mercado, es decir, en el mercado se encontraban productos o©
servicios amparados por una marca debidamente registrada,
existe una oferta y demanda de ésta.

Por lo tanto, "La marca registrada no es objeto de un
uso efectivo v real si los productos diferenciados con la
marca no son introducideos en el mercado a traves de los
canales de distribucion y circuitos comerciales. Asl ocurre,
en primer término, cuando el titular de la marca registrada
limita sus actividades a la adopcion de medidas preparatorias
tales como disefiar la marca, confeccionando las etiquetas ¢
los envases a los que se incorpora el signo. Tampoco cabe ha-
blar de un uso efectivo y real en la hipdtesis en que el ti-
tular de la marca registrada c¢oloca ciertamente el signo en
los productos, pero estos permanecen almacenados sin abando-

{22) Fernandez Novea Carlos, Derechc de Marcas, Edito-

rial Monte Corvo, S. A., Madrid Espafia, 1990, pag. 240.
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nar las dependencias empresariales para acceder al correspon-
diente sector del mercado"(23)

by L A MARCA O EBE D E US5 ARSE TAL Y
COMO S E REGISTRA

Para conservar, los derechos adquiridos sobre las
marcas registradas, es necesario que éstas se estén usando tal
y como fuerdn registradas o con modificaciones que no alteren
s=u caracter distintivo ( articulo 128 Ley de Propiedad), sin
embargo, ocurre que el titular de una marca para actualizar la
imagen de su marca frente a los consumidores, va haciendole
variaciones, a fin de estar impactandoc al publico, es decir
tratan de qQue su marca este a la "moda" siempre, los
legisladores consientes de este hecho han establecido
innovaciones, que han sido plasmadas en la Ley de Propiedad
Industrial, respecto al concepto de usarse la marca tal y como
se registro ya que si bien en la ley de 1976, se establecla
gue era necesario usar la marca tal y como se registro v que
cualquier modificacion o alteracién traeria como consecuencia
la perdida de del registro marcario, por lo que cualguier
modificacidn que se hiciera a dicha marca, obligacion volverla
¢ registrarla, los legisladores al ver qgue estas reglas en la
realidad eran obsoletas, cambian totalmente el concepto gque se
tiene sobre el hecho de usar tal y como se uso; ya que las
marcas, por muy prestigiosas o famosas que sean no estan
exentas de ser actualizadas a fin de que su marca concuerde
con el momento que este viviendo el publico concumidor, por
ejemplo: la marca Pepsi que si bien en un principio era una
marca con letras simples, hasta cierto grado parecido a la de
la marca Coca Cola hov en dla, es una marca que ha sufrido
modificaciones respecto a la marca que era originalmente.

{23) Fernandez Novoa,obh. cit., pag. 253.
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Tales modificacicones pueden ser desde la alteraclon de
los c¢olores en qﬁe aparece, la reestructuracion de los
elementos o la forma de la etiqueta, v a veces hasta la
remodelacion del disefio. Siempre y cuando tales nmodifi-
caciones no alteren su caracter distintivo, vya que de lo con-
trario, se podria caer en et supuesto que como la marca
registrada que se esta usando es diferente a la que se
registro y otra persona puede solicitar la caducidad de la
marca por no estarse usando.

¢c) L A MARCA DEBE DE USARSE COMO
MARCA Y NO COMDO NOMBRE DEL PR OQ-
buUCTO.

Esta obligacion es la que debe de cuidar el titular
de la marca, va-que sdlao de el va a depender que su marca no
se convierta en un nombre genérico de uno Q varios de los
productos o servicios para los cuales se registro, de tal
modo que para el publice consumidor al escuchar el nombre de
la marca, inmediatamente la asocie con el producto o servicio,
es decir, la marca plerde su caracter de distintividad, si
bien la distintividad se traduce en el hecho de que una marca;
esta destinada a especializar el producto o servicio
existentes y similares.

Toda marca, por lo tanto que pierda este caracter de
distintinguir productos o servicios con Otros similares, caera
en las llamadas denominaciones genericas, claro, =siempre v
cuando no hubiere intencion del titular de una marca, es

decir, que esta no lo hubiere tolerado o provocado.

Haremos un analisis general de lo que se entiende como
una denominacion genérica " Desde el punto de vista logico,
genero es el coniunto de cosas CuUyos caracteres son comunes;

es la clase, es el orden en el que se consideran comprendidas
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diferentes cosas. Nombre, a su vez, es la palabra que
aplicada a los objetos v a sus cualidades sirve para de-
signarlos v distinguirlos. Nombre genérico, por consiguiente,
es el que conviene a todas las personas o cosas idénticas o
de una misma clase” . {24}

Este vocablo se aplica a un producto o servicio que
sirvasen susceptibles de ser apropliados como marcas por un
industrial o comerciante, los demas competidores no podrian
usar el Unico término que es conocido y empleado por el
publico consumidor para designar las mercancias vya que
existiere un derecho privado sobre signos o vocablos gue
pertenezcan al uso comin se crearta un menopolio sobre el
propic lenguaje, es por lo que no se ha permitido la
existencia de un derecho exclusivo sobre el uso de signos o
vocablos pertenecientes al dominio publico, para precisar
cuales son las fuentes para demostrar que una marca es
genérica, a continuacion se sefialardn los medios mas cemunes
empleados para determinar la genericidad de un nombre o
denominacion:

"a} dictamen de alguna dependencia oficial o
gubernamental que por sus atribuciones, personal técnico y
elementos de investigacidn, reviste de intrinseca autoridad a
sus opiniones sobre alguna rama del conocimiento humanc conee
tada con la designacion de los objetos industriales y comer-
ciales.Por ejemplo: laboratorios, Consejos u organismos simi-
lares de las Secretarlas de Salubridad, Agricultura,Economis
etc.;

b} diccionarios en general:

¢) farmacopeas nacionales e internacionales;

d) gramatica de la lengua castellana;

e} obras {(libros vy revistas) cientificas sobre

farmacologla, biologla, terapeutica, ete.;
(24) Rangel Medina,obcit, Tratado de Derecho Marcario, pag 299
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f) obras técnicas sobre mecanica, fisica, labo
reindustriales, etc.:

E) tratados tedricos y practicos sobre propiedad
industrial;

h) acuerdos y convenciones internacionales;

i} sentencias administrativas ¥y Jjudiciales de
autoridades mexicanas; .

j)} prueba de perltos:

k) resoluciones de congresos clentificos, ete,"(25)

Esta obligacidn estriba en el hecho qu el titujar de
un registro marcario, debera de cuidar que su marca no se
vuelva de uso comun, esto en !a realidad dependera del cuidado
¥y diligencia gque ponga este, para impedir que los demas
comerciantes o industriales, asi come los consumidores la usen
como un término genérico para llamar as! a las mercancias a
las que se aplica, va gque de lo contrario Y aun con el hecho
de que en un inicio dicho signo cumpli¢ con su funcién de
distintividad; es decir, era una marca iddnea, dicho signo
dejara de gozar de la exclusividad que la ley le dié¢ ya que
si bien es cierte que puede ocurrir que con una campafia publi-
citaria profunda, impactante y novedosa durante cierto tiempo
Y que el titular del registro, va sea que tolere que su marca
sea usada como nombre dei producto o servicio © que el mismo
la provoque con el fin de obtener una mayor <c¢lientela, es po
1o que el titular de un registro marcario debe de tener mu-
cho cuidado cuando su marca se ha hecho conocida entre consu-
midores y los mismos competidores, va que el hecho que dicha

marca se vuelva genérica traera como consecuencia:

La perdida de su derecho exclusivio sobre su marca.

{25) Rangel Medina,ob.cit., Tratado de Derecho Marcarijo,

pags. 306-307. 70



ch) I NS CRIBTIR LAS LICENCTIAS
dl] INSCRIBIR LAS CONCESIONES

En la ley abrogada de 1976, se contemplaban éstas dos
cbligaciones, y que tenia su fundamento legal en la Ley sobre
el control y Registro de la Transferencia de tecnologla y el
Uso y Exportacién de Patentes y Marcas actualmente dercgada y
en su respective reglamento.

Como ya se sefiald la inscripcion de lag licencias v
conseciones se encontraban reguladas, eéstas en donde se
contemplaba ¥ regulaba las In¢ripciones tanto de las li-
cencias como de las cesiones de marcas, se observaba para ile-
var a cabo, dicho tramite todo un procedimiento para inscri-
bir diches convenios o contratos ante el Registro Nacicnal de
transferencia de tecnologia estc era wuna obligacién tanto pa-
ra las partes que lo intervinieran en la celebracioén de los

mismos como los beneficiados de éstos.

-~ Dichos convenios entre contratantes debian de ser
presentados dentro de los 60 dias habiles a la fecha de su
celebracion.

- En idioma espanol vy en caso de que fueran
redactados en otro idioma deberlian de presentarse traduccién
al espanol, realizada por un perite debidamente autorizado
por el Tribunal Superior de Justicia.

- Con el convenic o contrato deberdn de presentar la
solicitud por medico de las formas que expedia el mismo
Registro.

- A éstas era necesario acompaifiarlas ademas de ios
documentos anteriormente sefalados. documentos donde se

acreditan la personalidad de las partes. 71



- Pago de la cuota, todo se presentaba en original v
dos copias.

- En caso de irregularidad, el Registro concedia un

plazo de 15 dias habiles para subsanario sino se tenla por no
presentada dicha solicitud.

- Toda modificacién deberan de ser, inscritos en el

Registro, va que en caso contrario serlan nulos.

- La Secretaria debia de resolver dentro de 90 dlas

habiles =obre si se inscribio o no dichos actos.

- Estos 90 dlas se contaban después de que se
presentara , cuando el! caso lo requiera la documentacidn
complementaria.

- Contra las rescoluciones que emitiera ! Registro
procedla el Recurso de 1la reconsideracien que debaria de

interponerse dentro de los 15 dias siguientes habiles,

~ Aparte era el tiempc para las pruebas que =ctime
necesarios, para su desahogo eran 30 dlas habiles una vez

deshogadas ésta se daba un plazo de 60 dias para dictarse la
resolucion.

- Aparte habla una serie de causales para negar la
inscripcidn.

- Asl como tambi#n habla un capitulo de Sanciones para
aquellos que para obtener un Registro preporcionaban datos
falsos o que ha sabiendas que el acto, convenio o contrato no

s registrable se presentaba ante la Secretaria.

72



- Ziando

1)
in
jal
w
o
-+
]
1)
n
1
jn}
13
oy

abdn a proporcionar

fu
0y —
1l
r
a1
[
-
n+
-
W
e
b
In
n
Lul
-
)
—
-+
1t

infoermacicn que i

- Asl como el hecho gue no se naotificaran las
modificaciones a dichos actos.

- Lag sanciones consistia en multas que hiban desde
5,000 a 10,000 veces el salario minimo.

- Para imponer éstas sanciones la Secretaria deberla
de conceder derecho de audiencia a los afectados a fin de

dictar una resolucion.

- As! mismc 52 establecla el recurso de revocacién,
va que las partes tienen derecho o en todo caso a audiencia
para oponer sus objeciones a las sanciones que se hubieren
impuesto v eran otres 15 dlas para interponer dicho recurso y

se le darlan otros 15 diag para resolver.

Es per lo que las partes ante esté largoe v tedioso
procedimiento obtaban por no efectuar dicha inscripcion

Eg por lo que el legislador consiente de éste
problema, que era el procedimiento para la inscripcion, es lo
que primero abrogd la ley sobre el control vy =1 registro de
la transferencia de tecnclogla y el uso vy explotacién de pa-
tentes v marcas publicado el 11 de enero de 1982 y gue al ser
abrogado se tratd de simplificar dicho procedimiento en el
reglamente de la Ley de Inversiones v Marcas del 30 de agosto
de 1988, aunque efectivamente en el reglamento se tuvo un
gran avance realmente se puede observar esta simplificacion
de la inscripcioén en el nuevo reglamento de 21 24 de noviem-
bre de 1994,
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Como se pusde obsservar este procedimiento ademas de
comlicado v sumamente largo vya gue era todo un procedimiento
legal con sus respectivos recursos, tenla sus deficiencias
legales, por lo gque e! legislador sabiendo lo complicade de
&sta Ley, v con 21 fin de que se facilitara al titular del
registro marcario, as! como para darle una real proteccidn,
actos por medico de los cuales se transmitla la propiedad de
una marca y las licencias, cuande se abroga diche ordenamiento
Yy se c¢rea el reglamento del 320 de agosto de 1988, y se
simplifica eéste procedimiento al sefialar que los actos
{cagiones v oOtorgamiento de licencias) se inscribieran
primeramente en =1 Registro Nacional de Transferencia de
Tecnolegla v posteriormente y con la constancia de que estaba
inscrito en el Registro se presentaban ante la Direccion
Generat de Invenciones. Marcas v Desarrclle Tecnologilco; sin
embarge con el actual Reglamento, ésta cobligacidn se ha
simplificado aln mas. al senalar que todas las =olicitudes de
inscripeidn se presentardn ya directamsente ants 2l Instituto,
guien emitirlia Jla resoiucidn que corresponda sob
inscripecion solicitada. dichas solicitudes deberan de cumplir
con log siguientes reguisitos:

- Presentar por duplicado la promocidn.

- Sepalar domicilio para olr vy recibir notificacicnes

=n territorio naciconal.

- Acompanarse del comprobante de pago de la tarifa
correspondiente.

Para los <casos de transmisiones ademids seran L

o]
n

siguientes requisites:

articule 90. Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial.lLa solicitud de inscripcidn de una transmisidn de
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og derechos conferidos por una patente, certificado de

in

<

encion, registro, autorizacicon o solicitud en tramites, cam-
bic de denominacion o razén social, transformacién de rezimen
jurldico o fusidn, deberd, ademas de los regquisitos a que s=
refiere el articuloc So. de éste Reglamento:

I.- Senalar el nombre, denominacidn o razén social vy
lz nacionalidad del titular inmediate anterior del derecho o
de los sucesivos titulares anteriores. cuande las corres-
pondientes transmisicnes o modificaciones no  havan slido
previamente inscritas, as! como les mismos  datos, del nuevo
titular ademas de los datos gque se soliciten =n las formas

wficiales, v

IIl.- Acompafarse de un ejemplar certificade o =aon
firmas autografas del o de los convenics ¢ documentos en gus
consten las transmisiones o medificaciones d= derechos
incluvendo aquellos que correspondan a transmisiones o modi-
ficaciones celebrades con anterioridad. gque no hubieran sidc

inscritos.

Dicha solicitud puede ser presentada por €1 cedente o

subrogante o el titular cesionario o subrogatorio.

Para les casos de licencia de uso s& deben de cumplir

ins siguientes reguisitos:

articuleo 10 del Reglemento de la Ley de la Propiedad
industrial .La scolicitud de inscripcidon-de una licencia de uso
de cualquier derecho de propiedad industrial o franguicia.
ademas de los requisitos a gque se refiere al articule So de
éste Reglamento, deberd sefalar:

.- EI1 nombre, denominacidn o  razdn ocial.
nacionalidad v demicilio del licenciantz < franquiciante vy

ticenciatario o franquicitario:
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IT.- La vigencia del convenio;

I11.- 51 el convenio reserva al licenclante,
usuario autorizado o franguiciante la facultad de ejercer las

acciones legales de proteccion del dercho de propiedad indus-
trial materia del mismo:

IV.- Tratandose de licencia de uso de marca, los
productos © sevicios respecto de los cuales se concede la
licencia, v

V.- Los demés dates que se soliciten en las formas
oficiales.

La solicitud debera acompafiarse de un ejemplar
certificado o cen firmas autdgrafas del convenio en que cons-
te la licencia, auteorizacion de uso o frangquicia. Podran
omitirse en el ejempiar que se exhiba; las estipulaciones con
tractuales que se refieran a las regallas y demas contrapres-
taciones que deba pagar el licenciatario, usuario autorizado
o franquiciatario; las que se refieran a informacién confiden
cial, referente a las formas o medios de distribucion v comer
cializacion de los bienes y sevicios, asl como los anexcs de

informacidn tecnica que lo integren.

La solicitud de inscripcion podra ser presentada por
cualguiera de las dos partes.

€) USAR LAS LEYENDAS ACERCA DE QUE LA MARCA ESTA REGISTRADA.
CONSECUENCIAS DE NO CUMPLIR.

Como resultado de haber obtenido el registro de una
marca, el titular de ésta, debera de usar las leyendas que la

misma Ley especiflca en el articuleo 121 de 1a Ley de La

Propiedad Industrial que dice: 76



La ostentacion de Ia Leyenda "marca registrada", las
siglas "M.R." o el simbolo R {dentro de un circulo), solo
podra realizarase en el casc de los productos o servicies para

los cuales dicha marca se encuentra registrada.

Esta obligacion que deben de cumplir los comerciantes,
se dividira a su vez en dos clases que son: leyendas para los
productos nacicnales y para los de exportacidn, para las
primeras ademas de las que la ley sefiala deberan de indicarse
la ubicacion de 1a fabrica o lugar de produccion y la leyenda
"hecho en México". SiI son productos extranjeros deberan de
indicar la direccion del lugar donde leos distribuyen o contar
cen un  domicilio dentro del territorio nacional. Para
productos de exportacion ademis deberan de contar con  la
levendas que la ley marca y con ia leyenda "hecho en México™,
debera de contar con la contrasefia que establezca el I.M.P.I.,
que por lo regular consite en una aguila estilizada, vista de
perfil, dentro de un marco de cuatro aristas. Esto sera para
los productos, en que se pueden plasmar, ¥ para servicios
deberan de aparecer dichas leyendas en =l lugar donde se
presten dichos servicios, asi come en aquellos medios donde se
pueda representar la marca registrada como por ejemplo en la
publicidad que se haga del servicio.

Las leyendas obligatorias, es una forma de anuncio a
ia comunidad de que la marca yva esta registrada y por lo tanto
tiene propietario, la omisi¢n de dichas leyendas no afectara a
la marca en si, perc el duefio de dicha marca no podra ejercer
acciones contra aquellos que sin su autorizacion usen la marca

en cuesidn.

I1. OBLIGACIONES DE NO HACER.
a)y N O Uus AR LEYENDAS ENGARNROSAS

Esta obligacion se encuentra regulada en el arttl-

culeo 115 de la ley de ia Materia al sefalar:
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En los ejemplares de la marca que se presenten con la
solicitud no deberan de aparecer palabras o levyendas que
puedan engafiar ¢ inducir a error al publico.

Esta obligacién es muy importante ya que como se
puede observar del articulo trascrito la ley, desde el
momento en que se esta solicitando el registro de un signo
como marca previene al duefio de ésta de abstenerse de usar le-
yendas engafiosas, que puedan inducir al publice consumidor en
2l error, va gue como se a sefalado =21 Derecho Marcario, va a
protegsr tanto a los .usvarios de una marca como a los consu-
mideres, claro que algunos comerciantes en sy afan de captar
el mayor numero posible de compradores de su mercancia
algunas veces recurren a usar slogans publicitarios gue enga-
nan al publico.

Ahora, hay que ver, que si bien la ley desde el inicio
de un procedimiente para registrar los signos que se
pretendan registrar comc marca establece que no deberan
aparecer algunas palabras o leyendas que puedan engafiar a los
consumidores por 1o regular, es después de haber obtenido
registro que empiezan a utilizar palabras o leyendas para
hacerles creer a los consumidores que el producto que estan
adquiriendo tienen ésta o tales cualidades, como por ejemplo
decir:

- Que su producto se hace con determinados elementos,
0 que los elementos que lo componen o son l1os mejores o
extranjeros sin que lo sean,

- Poner en venta productos con una calidad infe-
rior a la que se estd manifestando.

Basicamente, éstos son por lo regular los casos en que
concurren con frecuencia los comerciantes para inducir a los
consumidores a la compra de tal producto vy por lo tanto a caer

en el error o en la confusion. 18
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Esta obligacion la debera de cumplir el titular de un
registro de marca, y la cual es sumamente importante para la
actividad comercial o industrial ya que, del prestigio gue se
va a ir adquiriendo una empresa por medio de su marca, va & ir
imponiendo su desarrollo v expancion de la misma, v si por
tratar de acelerar este proceso recurre a metodos prohibidos
por la ley como es el usar palabras o leyendas engahosas para
inducir a los consumidores a caer en error o confusion
respecto de los productores, gue le estan ofreciendo en venta,
a parte de la consecuencia legal que va a traerles consigo
como  es el que se estara cometiendo una infraccidn
administrativa y que la reincidencia de esta sera considerada
un delito, el mismo publies usuario despuss de haber comprado
ese producto engafiosco, al hacer comparaciones con los demas
productos similares y que sean superior en cuanto a la calidad
el mismo consumidor aplicara eu sancidn al dejar de comprar
dicho producto engafioso ademas de qua al cuestionar a estos
consumidores sobre dicho producto no lo recomiendan y por
ende se deja de comprar, repercutiendo a final de cuentas en
el animo del los demas congumideres v  finalmente en la
economia del mismo empresario que qise tener un lucro indebido
con sus productos

b} NO USAR LAS LEYENDAS, M.R., EN PRODUCTOS A LOS QUE NO SE
REFIERA EL REGISTRO.

Como va se menciond el titular del registro marcario
tendra la obiigacién de que zus productes o el servicio que
preste; ademas de ostentar las leyendas que la ley menciona y
que son ¢] medio por el cual comunican al publico consumidor
de que la marca esta protegida por ia ley ¥ por lo tanto toda
aquella persona que pretenda usar ésta, sin la debida
autorizacion se hara acredor a sanciones de tipo adminis-
trative, penal o civil dependiendo del caso.
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Sin embargo y como 1la ley de la materia establece en
sSu artliculo 94 que dice:

Una vez efectuado el registro de una marca, no podra
aumentarse el numero de productos o servicios que proteja, aun
cuando pertenezca a la misma clase, pero si podra limitarse a

determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger posteriormente un producto o servicio
diverso con una marca registrada, sera necesario obtener un
nuevo registro.

Por 1o que dicho articulo serd aplicable ai presente
€aso, va que como se sefala en éste, la marca registrada solo
ampara a los productos 0 servicics para los que fue
registrada, por lo que el duefic debera de egsar dicha marca en
los productos o servicios especificados en la solicitud de
registro va gue en cas¢ contrario estara enganande a los
consumidores ademds de que estard cometiendo una infraccisn
administrativa.

Anteriormente se exigla el usar leyendas que ya s2 han
mencionado, sin embargo en la actualidad 1a ley no especifica
que el no usar las leyendas que la ley menciona este
cometiendo una falta, pero el artlcule 213 frace. ITI, nos
dice gue cometen una unfraccion administrativa todo aquel que
ponga a la wventa o en circulacion productos o servicies
indicando que estan protegidos por una marca registrada sin
qQue lo estén.

Por lo que toda aquella persona que use leyendas que
indiquen que una marca esta registrada ¥ que no lo éste,

@stara cometiende una infraccién administrativa que tendra por
lo tanto una sancion.
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c) DEJAR DE USAR LA MARCA CUANDC LO ORDENE EL I.M.P.T.

Esta limitacioen al derecho de usar una marca
registrada se da por razones de intéres pablico; ya que la Ley
de la materia en su articulo 129 que dice: El Instituto podra
declarar el registro y uso obligsarotio de marcas en cualquier
producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas,
registradas o0 no, de oficio o a peticién de los crganismos

representativos, cuando:

I. El uso de la marca sea un elemento asociado a
practicas monopolicas, oligop®licas o de competencia desleal,
que causen distorciones graves en la produccidn, distribucidn

o comercializacidn de determinados productos o servicios;

I1. Ei uso de la marca impida la distribucidén, pro-

duccidn o comercializacidn eficaces de bisnes y servicios, v

ITi. El uso de marcas impida, entorpezca © encarezca
en casos de emergencia nacional vy mientras dure ésta, la
produccidn, prestacién o distribucién de bienes ¥ servicios

basicos para la poblacion.

La declaratoria correspondiente se publicara en el
Diarico Oficial.

Este articulo nos da dos situaciones en las que =]
Estade interviene en el ejercicio del derecho exclusivo de

usar una marca, que tiene el duefio de ésta, v que son:

- Cuando el Instituto declara el uso obligatorio de
una marca registrada.

- Cuando prohibe o regula el uso de marcas

registradas. 81



El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
(I.M.P.I.), podra declarar que el uso de una marca sera
prohibida en cualquier de los tres casos gue la ley preveé,
siempre y cuando sea para beneficio de la poblacidn, es decir
en aras de un bien comun.

El Estado, como organismo, encargade de velar por los
intereses de la comunidad as! como de tratar de proveer de lo
necesarioc para vivir puede unilateralmente prohibir e! uso de
una marca, ya& que por medio del I.M.P.I.,podra soclicitar que
por razones del bienestar colectivo, se le restringa a un

particular su derecho de usar una marca de la cual obtuvo su
debido registro.

Ahora se analizara cada una de las fraccion=s que la
Ley nos sefiala en su art. 129 el cual transecribimos lineas
antes;

Fracc. I, En esta fraccion se contempla 2! hecho de
que el titular de una marca registrada, en ejercicio de el
derscho de usar la marca, acapara ésta, detérminados productos
¥ servicios y por 1o tanto va a traer como consecuencia gque se
afecte a la comunidad consumidora, vya que cuando los
comerciantes tienen en sus manos la mayorla de los productos o
servicios que necesite la colectividad, tienden a maneiar tal
situacidén en beneficio propico, por lo cual el Instituto con el
fin de velar por los intéreses de los consumidorres prohibe el
uso de la marca, est¢o por un lado, ¥ por otro }ado, esta lo de
la competencia desieal ¥3 que al haber un acaparamiento por
parte de uno o unos cuantos comerciantes es muy diflicil que

permitan el libre comercio.

Fracc. II., en #sta fraccion el Ingtituto, es tajante
al sefialar como causal, para prohibir el uso de una marca

registrada en hecho que esta impida, toda actividad comercial.
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Fracc.III., Por ultimo , se preveé como causa para
prohibir el uso de una marca, la c¢ual esta principalmente
encaminada a proteger a los consumidores, vya que en caso de
surgir algin acontecimiento inesperado en la vida nacional,
como son los de indole social, politico, econdmico o natural
ante tales situaciones la ciudadania se encuentra de cierta
manera vulnerable por lo que surgen comerciantes que sabedores
que sus productos o servicios son necesarios para la
comunidad, pretendan aprovecharse de la gituacién, en
beneficio propio es por 1o que intervendra el I.M.P.I.. afin
de proteger a los consumidores.

La determinacion que se haga para prohibir el uso de

una marca, sera publicada en e] Diario Oficial.

Hay que sefialar que en la Lev de 1la materia vigente
no se especifica ol procedimiento que se deberz de seguir para
i3 prohibicidn de usar una marca, tante, para =1 orgahismo que
zoiivita dicha prohibicidn  come para los particulares que S
ven afectados con  tal determinacion, ya que al respecto
nuestra Ley es abstracta en cuanto a sefialar que pasos deberan
de seguir en éste caso los particulares que son los mas

afectados ante dicha declaratoria.
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CAPITUI.O CUARTO

RENOVACION DEL REGISTRO DE LA MARCA.

Ya tratados los temas de procedimientos que se debe de
seguir para obtener el registro de una marca en nuestro pals,
y analizados 1los derechos vy obligaciones qu va tener tode
titular de un registo marcario, es de suma importancia ahora,
tratar 2] medio para la c¢onservacion de los derechos que
otorga el registro de marca Yy esa conservacién qgque se
traduce en la Renovacion de dicho registro, ya gque todo
registro de marca es un dereche indeterminado,en el que
mientras se cumplan con las cobligacicones que 1la ley sefiala
y se renueve el registro en los términos de ley, conservara la
vigencia de un registro marcario por tiempo indeterminado *
£l proposito de establecer obligatoriamente la renovacion
periodica de las marcas es limitar el nimero de las existentes
a las que efectivamente hava interés en conservar, a la vez
que permite la adquisicion de marcas a quienes no tuvieron
oportunidad de registralas a su nombre , por existir otras
concedidas. De esta manera quien no tenga interés en una marca
la abandonara por falta de renovacid¢n para gue ingrese al
dominio publico™.(26)

Ya que en la ley de 1976 la duracidén del registro
marcario, era por perilodos de 5 anos, renovables por tiempo
indefinido, pero a partir de la ‘1la. reforma de 1991, se
aumento la vigencia de & a 10 afios, articulo 95 de la Ley de
la Propiedad Industrial;

El registro de marca tendra una vigencia de diez afios
contados a partir de la fecha de presentacidén de la soli-

citud y podra renovarse por periodos de la misma duracién.

{26) Sepulveda César, ob.cit., pag. 152-183 84



La observacion de periocdes largos en la duracion de los
registros marcarios, es una ventaja para los titulares de
marcas, tanto nacionales como extranjeras, sobre tcdo a éstos
Ultimos va gque normalmente, las empresas que tienen la entrada
a un mercado a nivel internacional, y que tienen operaciones
mercantiles, como en aquellos que los wven como posibles
mercados potenciales, es por lo que dichas empresas
extranjeras no siempre van a estar en la posibilidad de
estar usande dicha marca o aun de poder comprobar el uso de
las marcas que tienen registradas por un corto plazo, se debe
recordar que una de las reglas basicas para que proceda la
renovacién de un registro es el hecho de que la marca este en
uso, por lo que constantemente se ven en la necesidad de

estar realizande nuevos registros para remplazar a ios que
caducan por falta de uso.

Sin embargo aunque parece gue actualmente se va a
estar beneficiando a empresarips extranjeros, ya que como se
sefiald que la vigencia de 10 afies de un registo marcario,y que
tiene su antecedente en la ley de 1942, y que en esa epoca
las grandes compafiias, tenian un monopolio de registros de
marcas gque no estaban en uso y que afectaban a los pequefios
comerciantes ya que al estar renovando indefinidamente dichos
registros, estos no podian siquiera intentar usar dichas
marcas, el legislador sabedor de esto, encuentra la formula
legal para evitar la creacion de monopolios sobre marcas que
ne se encuentren en use, al sefalar gue deja de ser una de
obligacion el probar que se esta usando efectivamente dicha
marca, va que actualmente con la sola mencidn de que se
manifieste bajo protesta de decir verdad que se ha estado
usando le bastara el Instituto para que proceda la renovacion
del registro marcario, vy por lo tanto dejando que cualguier
tercero interesado en alguna marca que no sea usada, pueda
promover la caducidad de eésta, claro probande esto, v asl!

poder usar realmente dichas marcas. 85



1.-PLAZOS Y REQUISITOS.

Como va se sefialé la wvigencia de un registro
marcario va a ser de 10 afios, contados a partir de la fecha
de presentacion de 1la solicitud, por medio de una solicitud
debidamente registrada conforme a 1la ley, dentro de los pla-
Zos que la misma ley nos sefiala en el articulo 123 de la Ley
de Propiedad Industrial;

La renovacion del registro de una marca debers de
solicitarse por el titular dentro de los seis meses ante-
riores al vencimiento de us vigencia. Sin embargo, el Institu
to dara tramite =a aquellas solicitudes que se presenten den-
tro de un plazo de seis meses posteriores a la terminacidn de
la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que =e pre-
sente la solicitud de renovacion el registro caducara.

De lo que se desprende que el plazo que la ley le
concede a los beneficiarios de una marca va a ser de un afio
va que la ley para presentar dicha solicitud ante 2]l Ins-
titute. nos dice claramente que si no se cumple con el
requisito de presentar la solicitud de renovacién ya sea seis
meses antes 0 seis meses posteriores a la fecha de
vencimiento de la vigencia de wun registro marcario traera
como consecuencia la perdida del derecho sobre un registro

Ya que procedera la caducidad. la no renovacién de la marca.

Los requisitos que establece la ley para mantener
vigente un registro de marca van a ser, los que se sefalan en
los articuleos 133 el cual ¥a s8e transcribié¢ y s=se explico,
134.- La renovacién del registro de una marca s&lac se
procedera si el interesado presenta el comprobante del pago
de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito v bajo
protesta de decir verdad, wusar la marca en por l¢ menos uno

de los productos o servicios a los que se aplique y no haber
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interrumpido dicho uso por un plazo igual ¢ mavor al contem-

plade en el articulo 120 de ésta ley, sin causa justificada.

Articulo 135.- Si una misma marca se encuentra
registrada para proteger determinados productos o servicios,
bastara que proceda la rencvacidn en alguno de diches
registros para que el uso surta efectos y beneficie a todos
los registros, previa presentacion del comprobante de pago de
las tarifas correpondientes.

Por lo tanto va a ser necesario:

- Presentar la correspondiente solicitud, en el ditimo
semestre del periodo de vigencia del registro de una marca gque
se pretenda  renovar de gracia que concede la misma ley,

transcurride éste término la marca caduca en forma definitiva.

- Manifestar bajo protesta de decir verdad que la
marca se ha estado utilizando, aqul es donde toma relevancia
el concepto de uso de una marca, ya que si bien es cierto que
actualmente no es necesario probar que se ha estade utili
zando una marca, lo es también que ahora probar este hecho va
a quedar a carge de alguin tercero que pretenda una marca que
se encuentre registrada, ¥y que esté en uso, también hay que
tomar en consideracidn, que si una persona esta iniciande un
negocic y que contando con su marca la registrada la da a co-
nocer  inicialmente, pero postericrmente la deja de usar, va
S2a por  causas imputables  al mismo titular o ajenas, puede
ca=r o=n ] supuesto de que al ne estar usando la marca duran-
te tres afos consecutivos traerd come consecuencia la perdida
de dicha marca por medic de la caducidad de ésta, por lo gque

es importante usar la marca registrada

- Otro requisito basico para la conservacion del
registro es gque la marca deberda usarse tal vy como fue re-

gistrada o con meodificaciones que no alteren su distintividad
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2Z.-PROCEDIMIENTO FARA SOLICITAR
Y OBTENER L A RENOVACTION.

S¢ deberan de cumplir conn las soguientes for-
malidades:

- Presentar la solicitud formalmente de rencvacion de
marca.

- El interesado debera declarar por escrito y bajo
protesta de decir verdad, que ha estado usando la marca que
pretende renovar en los productos o servicios para Jlos cua-
les fue solicitada, v que dicho uso ne ha sido interrumpido
por un plazo mayor de 3 afios.

- Pagar 1la tarifa <correspondiente por la reno-
vacion.

Para concluir dicha renovacidn, =ea o no procedente

debera ser publicada en la Gaceta.
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CAPTITTUI.O QUINTO

PERDIDA DEIL, REGISTRC DE LA MARCA.

Una vez que se ha analizado el procedimiento para
obtener un registro marcario, los derechos y obligaciones que
se adquieren junto con dicho registro, as! como la ferma en
que mantendra vigente un registro marcario y que sera por
medic de la renovacion de este, en el presente capitulo
analizaremos las formas de dar por terminado el registro de
una marca, las cuales seran paor medio de instituciones
debidamente reglamentadas en la lev de la Propiedad Indus-
trial, ¥ que son la nulidad de un registro marcario, la
caducidad v la cancelacion, adeﬁas de la expropiacién como una
forma de extingirse el registro de una marca, asimismo Se
explicara ja transformacicnes que dichas instituciones han
tenide através del tiempo.

1.- NULIDAD.

Esta forma de extinguir un registro marcario se
encuentra fundamentado en el articulo 151 de la Ley de la Pro-
piedad Industrial, al sefalarnos los casos en que procede la

nulidad, y que dice: El registre de una marca sera nulo
cuando:

I. 5e haya otorgado en contravencion de las dis
pesiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la

época de su registro.

No cobstante lo dispuesto en é&sta fraccion, la accién
de npulidad no podra fundarse en la impugnacidtn de la
presentacitn legal del solicitante del registro de la marca.
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Il1.- La marca sea idéntica o semejante en grado de
confusidén, a otra que hava sido en el pals o en el extranjero
con antericoridad a la fecha de presentacon de la solicitud de
la marca registrada v se aplique 5 los mismos o similares
productos ¢ servicios, siempre que. quien haga valer el mejor
derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en el pals o en el extranjero, antes de
la fecha de presentacién ©, en su caso, de la fecha de primer
usco declarado por el que la registro:

III. El registro se hubiese ctorgado con base en
datos falsos contenidos en su solicitud;

IV. Se haya otorgado por error. inadvertencia,o por
diferencia de apreciacioén, existiendo en vigor otre que se
considere invadide, por tratarse de una marc¢a que sea
igual o semenjante en grade de confusioén Yy que se aplique a

servicios ¢ productos iguales o similares; v

V. El agente, el representante, el usuario o el
distribuidor del titular de una marca registrada en el extran
jero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esta u
otra similar en grade de confusién, sin el consentimiento
expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el

registro se reputara como obtenido de mala fé.

Las acciones de nulidad que se deriven del pre-
sente articulo podran ejercitarse dentro de un plazo de
cinco afios contados a partir de la feéha en que surta sus
efectos la publicacion del registro en la gaceta, excepto las
relativas a las fracciones I v V que podran ejercitarse en
cualquier tiempo v a la fraceiodn II que podra ejercitarse

dentro del plazo de tres afios.
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En el caso de 1la primera fraccidn nos estaremos
refiriendo al caso concrete de que se podra solictar la
nulidad de un registro cuando éste se encuentre dentro de los
supuestos que la misma ley prohibe como es en el caso de sefia
larnos gue se podrd considerar como marca ¥y que hno, asl como
en gque caso podra usar un nombre comercial como marca,
quienes son sujetos factibles para obtener un registro, sobre
este caso al respecto la actual ley, adiciond un parrafo en
que establece una prohibicidn expresa para seolicitar una
nulidad v que se da en el caso de que se pretenda pedir una
nulidad en base a la impugnacidn de la representacidn legal
del que solicite un registro, va qQue varias ocasiones v por
diferentes puntos de vista, los solicitantes de una nulidad se
basan en sus particulares observaciones para decir que una
representacién legal no estd debidamente legalizada.

\

En el Segundo parrafo se encuentra contemplado =] usco
que hace una perscna dedicada al comercio, es decir, un
tercerce que de buena fe ha venido usando una marca, pero no
ha registrado ésta, en el caso de ésta fraccion se tendran
dos situaciones. Primeramente nos referiremos al case que se
da cuando una persona a comercializadeo wuna marca, y esta su
vez a adquiride prestigio; sin embargo, por "x" cifcunstancia
no ha registrado dicha marca, y'un tercero saberdor de esto
registra a su nombre esta marca y asl obtiene un beneficio
econdmice illscito, tal situacién se encuentra contemplada en
el articuio 92 de la ley de materia y que se refiere a que un
registro no surt[ra efectos en contra de terceros que han
venido usando con anterioridad al registro dicha marca,
cuando se sclicite, éste precepto si bien solc se refiere a
lo usuarics’ naciocnales en el articule 151 de la ley de la
materia amplia éste concepto abarcando también aquellos que
han usado una marca en el extraniero.

91



La segunda situacién. es ver si la marca en que se
solicito una nulidad es realmente idéntica © semejante con
otra, por lo que primeramente se vera si efectivamente hay
una confusién entre las marcas en litigio, " La doctrina,
la jurisprudencia y 1a ley misma han eleborade un minimo de
re- glas que deben de ser atendidas para tormarse un juicio
acer- ca de las semejenzas de las marcas, va sea para impedir
Su registro, o para nulificar el registro indebidamente
otorgado o bien pars considerar que con el empleo de una
marca no registrada, se infringen los derechos que se tienen
sobre la legitimamente registrada” {27)

Lag reglas para determinar esa semejanza seran:

“la Es a la semejanzas v no a las diferencias a lo que

se debe de entender para determinar si hay imitacion.

2a. La apreciacion de las dos marcas debe de resultar
de gu examen sucesivo v no del simultaneo” (28)

Es decir, lo importante es ver si entre las dos marcas
existen elementos tales que separados crean una confusidn
entre los consumidores, va que no hay que olvidar que cuando
una marca ya ha tenido tal penetracion en e] mercado, que los
consumidores aseccian  inmediatamente algun elemento que con-
forma la marca para identificarla de entre varias marcas que
amparan el mismo productoc o servicio.

(27} Rangel Medina. David, Principios Fundamentalesg para

Juzgar la Imitacion de Marcas." Revista Mexicana de

la Propiedad Industrial y Artistica"™, afioc IV, julio-
diciembre 1966, numero 8, pag.243,
(28} ibidem pag.243 v 244
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"3a. Para resclver técnicamente si una marca es
imitacion de otra legalmente registrada, ambas deben de ser
consideradags en su conjunto, teniende en cuenta todos los ele

mentos que las constituyen y los que havan sido reservados.

4a. La comparacion de las marcas en conflicto debe
de ser hecha precisamente entre ellas y ne entre los
productos " {(29).

En cuanto a la tercera fraccion. el concepto que encierra
dicha fraccion ha estado en constante evolucidn ya que en
principic nos sefialaban que para considerarse como falsas

daclaraciones deblan de encontrase dentro de los siguientes
casos:

~Falsedad en la wubicacian del establecimiento
comercial o industrial.

-Falsedad en cuanto a quién era el propietario de una
marca.

-Falsedad en cuanto a los reconocimientos que se
dice tenlan una marca.
~Faisedad en cuanto a la fecha de uso de una

marca.

En la ley de 1976, s6lo hace referencia a que dichas
declaraciones sean falsas o inexactas.

Con las reformas de 1991, se le adiciona que éstas
declaraciones sean esenciales en la solicitud, es en ésta
lev cuando se cobserva que como el legislador no menciona que
se debera de enteder como esenciales, se le dejaba a
criteric del que solicitare una nulidad, el decidir que eran

(29) ibidem pag. 245 Q@



esenciales, es por lo que en las reformas de 1994, y gue es
la ley actual se amplla éste criterio sobre los datos falses
qQue se contengan en la solicitud, ¥ los cuales hov en dla no
tendran una subdivisidn entre que datos se deberdn de conside
rarse come esenciales v cuales no, es por lo gue hoy en dia
dicha falsedad se referira a todos los datos en general de la
solicitud de registro de una marca, por lo gque agquel suieto
que solicite la nulidad de algin registro en base a ésta
fraccion debera de aportar pruebas fehacientes que demuestren
gue se ha incurride en una falsedad al momente de que se lle-
no la solicitud de registro de una marca.

£n cuanto a la fraccion IV, es cuando se otorga un
registro por causas imputables a la autoridad encargada de
tramitar el registro de una marca y posteriormente conceder
el registro sclicitado.

En la fraccion V. se habla de la mala fé con que
actuan algunos sujetos, con la finalidad de obtener un
registro de alguna marca extranjera, por 10 que primeramente
v a fin de analizar dicha fraccién sera necesario, primero

definir gue es lo gque se entiende como mala fé.

Por lo que se tomara la definicidn que hace el Liec.
Rafael De Pina, en su Diccionario de Derecho v que es la
siguiente:

Mala Fé: Disposicion de Aanimo de quien realiza
cualquier acto jurldico con el propdsito de obtener una ven-
taja injusta en periuicio de alguien, que e}l dereche sanciona
en todo caso.

Esta circunstancia, que se encuentra contemplada en
ésta fraccion, se da cuando las compafias son sumamente

importantes v grandes, por lo que éstas, van a tener en dife-
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rentes palses representantes, quienes son realmente los que
se dan cuenta del impacto. que van © pueden causar ciertas
marcas, que pertenecen a las compafiias para las que trabajan,
el legislador saberdor de esto, lo plasma en esta fraccion

como una circunstancia causante de una nulidad.

Sobre este caso, somos de la opinidn de que se deberia
de ampliar ¥ no sd¢lo sean las personas relacionadas con una
empresa si no cualquier persona, ya gque no hay que olvidar
que existen sujetos que viajan constantemente a otros palses,
vy gque al observar que hay una marca que tiene cierto
reconocimiento vy que dicho reconocimiento va &n ascenso y gque
lo mismo podrla pasar en el palsz donde es originario o en otro
pale donde los consumidores tienen similares cestumbres y por
1o tanto  pusds  ser  una marca  cusceptible de crearle un
b d

marca. viene v la registra en nuestro pals a su nombre; =2sta

]

Al

bexnetficio, o simplements gque por =1 n

(

¥

1g

que e agrade uns

1
\

también da origen a los conflicteos entre los titulares
originarios v los que registran a la marca sin el debido
consentimiento de los titulares originarios, como es el caso
Pelletier quien en uno de sus wviajes a Francia vid la marca
cartier v le gusto por lo que una vez que estuvo de vuelta en

nuestro pals la registro a su nombre.

2.- Extincidn

Sobre este concepto que se tenla come una forma de
perder un registro marcario, tuvo una evolucién va que en la
Ley de 1976, se contemplaba !a extincién de un registro
marcario, v el cual tenla su fundamente en al articule 14 ¥y
que procedlia en los sigulientes casos: )

-Cuando no se comprobaba el uso de una marca dentro
del término senalado.

-Cuando la marca se a transformado en un nombre

genérico. 95



El concepto de extincidn que amparaba los casos va
citados cambio de nombre, por el de cancelacion que es el
nombre con que actualmente amparan los casos citados aunque
con algunas varliantes, por lo que en el punto correspondiente
a la cancelacién se estudiara los casos a que se referia la
extincion.

3.- Cancelacion

Primeramente haremos referencia al concepto de
CANCELACION: Es dejar sin efecto un instrumento publico, una
inscripcion en un registro. ... ..

Al igual que el concepto de extincion, la cance
lacidn también a sufride cambios, va que comoe se mencicond en
el punte que antecede, el concepte de cancelacion ese amplid vy
baio éste se ampararén los rasos que se contemplaban como ex-
tincion, va que la cancelacién come s=e ha venido senfialando
también ha sufrido impertantes cambios toda vez gue antes de
las reformas de 1991 v 1994, existian dos tipos de cancela-
cion v las cuales eran:

- Cancelacion Voluntaria v

- Cancelacion Obligatoria; que era cuando se es

peculaba con la marca, o habla uso indebido de ésta o de la
mercancia gque amparaba.

Despues de la primera reforma de Jjulio 1991, se
transformo el <concepto de extinguir por el cancelar, desa-
pareciendo la cancelacion obligatoria, una vez hecha la pres-
sente aclaracion, se pasara a analizar los casos en que proce

de la cancelacion de un registro marcario.
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La cancelacién tendra su fundamento jurldico en los
articuleos 152 v 152 de la Ley de la Propiedad Industrial el
primero de los articulos citados dice:

Procedera la cancelacion del registro de una marca,
si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una
denominacion genérica que corresponda a unc o varios de los
productos o servicios para los citales se registro, de tal
modo, que en ios medios comerciales vy en el usc generalizado
por =1 piblico, la marca hava perdido su caracter distintivo
como medio de distinguir el producto o] servicioc a que se
aplique.

Este artlicule se refiere, cuando se usa la marca como
nembre del producto o© servicio para la cual fue creada, es

decir se transforma en una denominacidn genérica.

los terminos genericos son como las cosas
comunes. como los bienes de usc publico, que pertenecen a to-
dos ¥ a nadie, que todos pueden utilizarle, perc no en forma
exclusiva. Los términos genéricos pueden formar parte de los
signos distintives; pere nunca constituir el elemento esen-
cial y caracteristico de lozs mismos.........
"Los sustantivos son genéricos, bien por que gramaticalmente
su sentido constituye la designacion del producto o bien por
que represente para la media del consumidor la esencia o
caracterlisticas del producto..... " La marca puede estar cons-
titulda por un término originariamente genérico, o podria es-
tar constituido por un término que inicialmente no era genéri
CO pero que en base a circunstancias sobrevenidas se haya

transformade en su designacidn habitual. Este caso es el de

la llamada wvulgarizacion, en la cual un término de fantasia
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g2 ve transformada en virtud del uso v de la conviceidn del
piblico en un término genérico el producto. " {30}

lo anterior, nos 1lleva al siguiente razonamiento, de
que el signo que nace como una marca pero que por su difusién
esta cae en el terreno de lo genérico, va que si una marca se
hace popular esto es el resultado de una inversion que se
hace tanto en 1la fabricacién del producto o calidad del
serviclo v en una campafia publicitaria, y el resultado de la
combinacidén, de éstos, es decir un prestigioc que ganan las
mercancias por sus caracteristicas determinadas que hacen que
los congumidores las preferian, y si a estos se le une con el
heche de que por una comercializacion, el publico consumidor

inmediatamente reconoce v asocia un producte con el nombre de

la marca, tendremos como resultadeo que una marca se a
vulgarizado.
La vulgarizacion de una marca va a tener tres etapas

para que, esta se vyelva una denominacién genérica vy las
cuales seran:

la.- Cuando la marca nace, v por lo tante comienza
el proc¢eso para penetrar al mercado por medio de la
publicidad, es aqul cuande comienza el proceso para dar a
conocer a la marca, y que si no se cuida que en la campafa
publicitaria se haga hincapie de que la marca distingue al
producto v no viceversa, es decir se debe de cuidar que la
marca no se utilize como un términc genérico descriptivo del

producto.

{30) Rondén de Sansé, Hildegart, Consideraciones gobre las

marcas constituidas por adjetives galificativos","Revista

Méxicana de la Propieda Industrial y Artistica", afio VII,
julio-diciembre 1969,

namero 14.
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2a.- Cuandc como consecuencia de una publicidad mal
encaminada se comienza a usar a la marca como nombre del

producto por parte del publice consumidor.

3a.- Cuando 1la marca gue inicialmente se utilizo para
distinguir un producto, va es usada como nombre de
éste, transformandose en un término genérico.

Estas etapas que sefialamos son las que debera de pasar
toda aquellas marcas, para caer dentro de los 1lamados
términos genéricos, los de uso comin, =s decir la marca va a
ser &1 nombre con el que el piblico consumidor 1lamara al
producto que distingue. Como una de las obligaciones que
tendra el titular de un registro marcario esta la de cuidar
que su signo distintive no se utilize como nombre del producto
para la que fue creada, al respecto el articule citadeo es muy
claro al sefalar..." si su titular a provocado < tolerado
que se transforme en una denominacién genérica™. ..

Primeramente nos referiremos a la situaci¢n de que sea
el propio titular de un registro quien realiza actos
encaminados a hacer de su marca un vocablo del dominio pu-

blice a fin de obtener mavores ganancias.

La segunda situacidon se da cuando el titular esta
consiente de que su marca estd cayendo dentro del dominic
publico. ¥ adn sabedor de ésta circunstancia nco hace nada para
evitar la vulgarizacidén de =u marca, aunque en la mayoria de
las veces cuando este comienza a suceder no se hace nada por
evitarlo va que esto trarla perdidas en su negociacion, o si
en su case comienza a tomar medidas a fin de rescatar deil
dominio publico su marca, aun que en la mavorla de los casos
cuando va se ha comenzade a utilizar una marca como nombre del

producto es muy diflcil recuperar ésta,.
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Por lo que es sumamente importante que el titular de
una marca este al pendiente de que ésta no caiga dentro de
dominio publice. vya que independientemente de que esto es
una obligacién para los titulares, podrian perder la
exclusividad sobre dicha marca.

El segundo caso en que va a proceder la cancelacion de
un registre marcario se encuentra previsto en el articu-
lo 154 de la Lev de Propiedad Industrial v en el 63 de su
reglamento que dicen:

art. 154 El titular de una marca registrada pedra
solicitar por escrito. en cualguier tiempo, la cancelacién
de su registro. El Instituto podra requerir la ratificacion de
la firma de la solicitud en los c¢asos que establezca el
reglamento de ésta ley.

art. 63.- El Instituto podrd requerir la ratificacién

de la solicitud de cancelacion de un registro de marca cuando:
1.~ Exista cotitularidad de la marca de que se trate,

IT.~ 5S¢ trate de marcas colectivas.

Esta clase de cancelacién se va a traducir en la
potestad que va a tener todo titular de una registro de marca
para cancelar voluntariamente dicho registro.

4 .- Caducidad
La caducidad sera el fin de la vida de la marca va sea

por que no se renovo el registro de ésta o por el desuso que
se haga de la marca.
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Sobre este tema los articules 130 vy 152 de la Levy ds

la materia hace referencia as! como el 62 del reglamento.

art. 152 El registro caducard en los siguientes
casos:

I. Cuande no se renueve en los términos de esta ley, vy

IT.Cuandec la marca haya dejado de usarse durante los
tres anos consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de
declaracion adminsitrativa de caducidad salvo que existan

causas justificadas a juicio del Instituto.

En el primer caso se refiere al hecho de que no se
haga la renovacién correspondiente de la marca dentro del
termince que para tal efecto se establece en 1la misma ley vy la
cual ya se analizo en al capitulo cuarto, del presente trabaijo
¥ en que se sefiala que la vida de una marca sera por tiempo
indeterminado siempre vy cuando se renueve dicho registro.
Cuande el titular de un registro ya no renueva éste, caera
dentro de la caducidad, la cual operara por causas imputables
al mismo titular de registro.

En el segundo caso, no sefiala que la caducidad operara
por falta de uso de 1la marca, en la actualidad hay que
seflalar que ya no es necesario el comprobar el uso que se este
haciendg de la marca va que basta con manifestar bajo
protesta de decir verdad que se esta usando. Sin embargo para
tode aquel, que inicie un procedimiento administrativo con
fundamento en la caducidad, si deberad demostrar fehacien-
temente en gque se base para solictar dicha caducidad. lo
anterior tendra su fundamento en el articulo 130 de la jey de
la materia v que prevee esta situacién, de desuso de la marca
Yy que dice qgque upa marca se debera de estar usando por lo

menos durante tres afos consecutivos inmediatos anteriores a
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la presentacidn de wuna solicitud de caducidad, de lo que se
desprende que si la vigencia de un registros marcario es de
diez afios, ésta deberad de estar en use por lo menos tres anos
anteriores a la fecha de presentacidon de la respectivas
solicitud.

Esto a nuestra consideracidn no es claro ni preciso ya
que no nos sefala especifimente en que momento se debe de
usar la marca, por parte, de aquel gque tenga los derechos de
explotacién de una marca sino que diche término que se
menciona sobre uso de marca eg para ser usado por agquel gue
solicite un registre va Qque no hay que colvidar que el que
registra una marca ¢ la =sta usando ¢ nc ha usado la marca, en
2ste caso que ocurre i despuges  de haber obtenido 2l registro
1

anea una gran <ampafia para darlsa a conocer

i

de una marca a i

/]

ven gran potencial  en el mercado,

por lo que se p

0 ~ W

asl como 2] producte que distingue la cual por "x"
circunstancia no se puede preparar en el término de los tres
afios que pide la ley se hava estado utilizando previamente a
la solicitud de caducidad, va sea por que no se a podido
reunir todo el capital necesaric para la comercializacion del
producto gue ampara la marca o por problemas internos en caso
de una sociedad etc... vy como repito como la ley no nos dice
determinadamente en casoc de los titulares en gue momento puede
usar la marca dentro de los diez afios que dura la vigencia de .
una marca, éste gqueda en total estado de indefensidén; ya que
hay que tomar en cuenta que hay suj2tos que c=e dedican a la
caza de marcas a fin de obtener algun beneficieo, y como los
registro que se obtengan aparecen publicados en la Gaceta o
esta enterade por cualquier medio de 1los problemas que
pudieran tener los titulares del registro de la marca para
comenzar a comercializar esta. v cuando solicita la caducidad
de ésta marca, ya que han apasado los tres afios en que no
se ha usado la marca y por lo tanto un tercero solicita la

caducidad, en esto radica nuestro desacuerdeo con el articulo
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130 va que el legislador no s¢lc por el hecho de evitar que
existan marcas ociosas, debe de dejar de sefialar igualmente

un téermino para el titular vy ne séle para terceros.

A fin de reforzar el articulo 130 de la ley de la

materia en el articulo 62 del reglamento vigente dice:

Para los efectos del artlculo 130 de la ley, entre
otreos casos, se entenderd que una marca se encuentra se en
uso, cuando los productes o© servicios que ella distingue han
sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en
el mercado del pals, bajo esa marca en la cantidad vy del modo
que corresponde a los usos v cosumbres en el comercio.
Tambien, se entendera que la marca se encuentra en uso
cuando se aplique a productos o servicios de=sstinados a la
ayxportacidn.

Este articulo, hace referencia al concepto de
digponiblidad que puede entenderse desde dos puntos de vista
2]l primero se da si " consideramos que existe "uso de marca”
desde el momento mismo en que el bien 0 servicio de que se
trate se pone a disposicion del publico consumidor., a pesar
de que pueda no realizarse transaccidn alguna respecto de di-
cho bien o servicio perco la marca va se encuentra cumpliendo
su funcidn distintiva™ (31)

Esto es en cuanto a que deben de estar los productos
de manera tangible en el mercado.

El segundo punto de vista radica en que por" el sélo
heche de que exista publicidad de wun producto en un pals
implica " utilizacidén de la marca. generando los efectos que
la legislacidn otorga a éste supuesto.

(21) Jalife Daher, Mauriciec, ob. cit., pag. B89.
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El razonamiento que se cita como soporte de ésta
postura, es el hecho de que cualquier publicidad, cuando
apareja la " disponibilidad” del producto o servicio anuncla-

do, implica la utilizacién de la marca respectiva"” (32)

Ya que actualmente hay ventas por televisidn o
catalogo de productos que cfrecen empresas extranjeras en
nuestro pals, a pesar de que dichas empresas carezcan de unha
real presencia en territorio nacional, por 1o que el hecho de
una persona solicite el producto o servicio en el extranjero
satisface el requisito de disponiblidad gque establece el

articulo 62 del reglamento para considerar que una marca esta

en uso.
5.- Expropiacion

Sobre ésta forma de extinguir el registro marcario,

primeramente veremos gue es una expropiacion.

EXPROPIACION: Es la forma en que unilateralmete =] Estade pue
de llegar a adquirir bienes de los particulares, por que " La
expropiacion wviene a ser, como su nombre lo indica, un medio
por el cual el Estado impone a un particular la cesion de su
propiedad por existir una causa de utilidad publica y median-
te la compensacidn que al particular =se le otofga por la pri-
vacidn de su propiedad” (32)

De lo anteriormente sitade se desprende que para que
exista una expropliacion es indispensable gque se de por una
causa de utilidad publica.

Utilidad Publica: " existe siempre que la privacién de
la propiedad de un particular sea necesaria para la satisfac-

(32) Jaiife Daher, Mauricio, ob. cit., pag. 90

(33} Fraga Gabino., Derecho Administrativo 27a.

ed., Porrua, México, 1988, pag.37%, 104



aypropiacitn y que apiicado a las marcas. se debs mencionar
In

gue en la antigua Ley de Propiedad ducstrial de 1976. en =l
articulo 125 establecia la pogibilidad d= una expropiacidn de
una marca va que se determinaba que por caso de utilidad
publica se podla regular el use de estd; =in embargo en la re
forma de 1991, desaparece el concepto de wutilidad publica, y
come va 52 a sefalado el reguisito indispensable para una
expropiacion es eéste concepta, desde mi particular punto de
vista., no es posible que se de una expropiacion de una marca
va gue %1 biep la marca es la propiedad de un particular vy
que =1 uso que haga este Qe su marca no debe de ser contrario
al interes publico ni afectar 2 los consumidores. tambiénﬁio
=5 que todo propietarioc de una marca ha invertido en esta
tiempc. capital v trabajo para hacer de su marca, alge conoci
do v preastigioso, a fin de obrtener de esta beneficios, no es
justo  gue  por una desicion del Estado unilateral decida
expropiar la marca en aras de la utilidad publica, ahora en
el articulo 129 de la ley vigente se preve la forma en que se
controlara y regulara =1 usc de la marca en los casos que el
misme articuleo preve y que dice:

El Instituto podra declarar el registro y uso
obligatorio de marcas en cualquier producte o servicio o
prohibir o regular el uso de las marcas, registradas o no, de
oficio 0 a peticion de los organismos representativos, cuando

I. El usc de la marca sea un elemento asociada a
practicas monopdlicas, oligopédlicas o de competencia des-
desleal. gue causen distorcionss graves en la produccion,

(24) Fraga Gabino, ob.cit.., pag. 38=
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distribucidén, o comercializacidn de determinados productos o
servicios;

II. Ei uso de la marca impida la distribuciodn,
produccion o comercializacién eficaces de bienes y servicios,
v

IIT. El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca
en casos de emergencia nacional v mientras dure esta, la
produccitn, prestacién o distribucisn de bienes ¢ servicios

basicos para la poblacian.

La declaratoria correspondiente se publicara en al
Diario Oficial

Este articulo es =n beneficiec de la poblacidn
consumidora v que la ley protege, pero no hay que olvidar el

beneficio que la ley otorga al titular de un registro marcario

&.- El nuevo registro de una marca que se hubiere perdido.

l1.- Casos en los que es factible volver a registrar la
marca.

2.- Condiciones que debe de satisfacer

3.- Procedimiento.

Este subtema que trata sobre la renovacion especial
de un registro, dicha practica a calde en desusc por lo gque es
un tema no vigente, sin embargo. es importante analizar los
motivos que tuvo el leglislador para desaparecer dicha
Practica, vy que tenia su fundamento legal en el desaparecido

articulo 99 de la ley de 1976 vy el cual senalaba que dicha

renovacion procedia en los siguientes casos:

- Que el registro hava caducado por falta de
renovacion
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- Que 2] registro se hubiese extinguido por falta de
explotacion; y

- Que el registro se hubiese cancelado volunta-
riamente

En dicha ley se daba la posibilidad de registar marcas
sin uso otorgandosele a los titulares de estas un afio apartir
de la fecha en que quedo caduco el registro, el titular de
un restistro tenla la posibilidad de volver a registar su
marca, unicamente con la mencidn en la solicitud
correspondiente de que se trataba de un redepdsite en virtud
de no encontrarse en use el registro gque daba pie a la nueva
solicitud sefialada vy con ésta mencidén se obtenian ciertos
derechos de preferencia, va que se preferlan a la marca gue
resultaba de un redepdsito, que la marca gque resultare de una

nueva solicitud.

Hav que hacer hincapié¢ de que en la actualidad, éste
derecho llamado de redepésito a guedado sin aefecto, ya que
ésta renovacién trala como consecuencia que las 1lamadas
marcas de reserva pudieran mantenerse indefinitivamente,
creando asi, que las grandes empresas tuvieran para si un gran
moncopolio de marcas no usadas, ya que =0]lo se nececsitaba el

animo del preopietario para pagar las erogaciones adicionales.

Ee por lo que el legislador, conciente de esto de la
importancia que tienen las marcas en la vida econdmica del
pals, v que si bien en un principie tuvierdn lugar las
1lamadas marcas de reserva, de defensa ¢ protectoras, que
eran las que registraban 1los comerciantes, no con el afan de
usarlas sino con el propdsito de impedor que sus competidores
usaran o registraran una marca similar que pudiera causar
confusién, con la marca que si estabd en uso y que bajo el
amparo de que se podlan registrar marcas que se  hubiesen
perdido el registro ¢ marcas ne usadas las grandes empresas
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capitalistas creaban un monopolic de marcas sin uso que
afectaban principalmente a los pequehfos comerciantes ya que

estos no podlan usar dichas marcas.

Es por lo que hoy en dia éstas practicas han
términado, lo cual a traldo beneficios importantes.
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cC O N C L U C I ©O© N E S5

1.- E!} estudi¢® de las marcas en la actualidad ha
tomado un nuevo auge en la sociedad, vya que éstos signos
distintivos de productos y servicios cumplen una funcidn muy
importante, que es la de orientar al piblico consumidor sobre
lo que estan adquiriendo, va que al preferir éstos una marca
sobre otra que distingue los iguales o similares productes, leo
hacen en base a que éstas respaldan para ellos una mayor

calidad =sobre los demds existentes en el nercado.

2.- La materia gue se refiere a las marcas a tenido en
la Wltima decada una serie de reformas, a fin de actualizar la
ley de la Propiedad Industrial y as! hacerla competitiva tanto

a nivel nacional ¢como internacional.

32.- La gran apertura que a tenido nuestro pals a nivel
comercial, a traido consigo inversionistas extranjeros que
ven en México un pals ideal para 1la creacidn de empresas, por
lo gque e necesario que siempre se este al pendiente de los
cambios que en un futuro pueda requerir la ley de materia a
fin de mantener siempre nuestra legislacidén a la vanguandia
&n materia de marcas.

4 .- El desarrollo de una empresza se va a basar en la
posesidén que tenga sobre derechos exclusivos de creaciones
nuevas ¢ signos distintivos, por 1o cual es importante que se
cumplan con los obligacicones que la ley preve, a fin de que
los titulares conserven vy mantengan vigentes sus registros
marcarios

5.- Aun con tode el impacto que tiene actualmente el
tema que se refiere a las marcas y de que hoy en dla es mas
conocido el tema de marcas, se le deberla de otorgar una ma-

vor difusidn encaminada a hacerla llegar a todas agquellas per-
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sonas que se dedican a comercializar productos o servicos y

que pretenden utilizar algln signo distintivo.

6.- Crear una defensoria de oficio, asl como asesorla
legal especializada la cual sea gratuita vy dependa directa-
mente del Intituto Mexicano de la Propiedad Industrial encami
nada a darle la orientacion legal a todos aquellos pequefios
comerciantes que no pueden pagar los honerarios de un abogado
especializado en la materia, tanto para la realizacion de los
tramites del registro como para en caso de controversia orien
tarios y defenderlos legalmente ante, sus contrarios vy si es

necesario ante las autoridades corespondientes.

7.~ Aun con todas las innovaciones que =& le han hecho
a la Ley de Propiedad Industrial, tales como los embargos pre
cautorios, las wvisitas de inspeccion. el no ser necesario
comprobar el uso de la marca por su titular, el crear leyes
mas duras para los infractores de las disposiciones legales
tendientes a dar la protecciodn al derecho exclusivo sobre una
marca, asl como las sancion®s mAs severac que se aplican a es
éstos, es necesario que dichas reformas se apliquen por igual
tanto a quellas empresas grandes e importantes como aquellos
pequenos comerciantes a fin de garantizar un estado de dere-

cho sin vicios, justos e igualitario.

8.- As! mismo, seria conveniente la creacidén de un
Ministerio Publico especializado en asuntoc relativos a los
delitos que se comenten en la Propiedad Industrial, dentrc de
los caules se encuentran los llamados derechos exclusivos gque

tienen los titulares de registros marcarios.

9.- Por dltime no hay que c¢lvidar a todas aquellas
personas que se dedican al c¢omercializar sus productos o
servicios en pequefia escaia v que por desconocer sus derechos

relativos a la Propieadd Industrial son victimas de aguellas
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grandes empresas ¢ de sujetos que andan a la caza d= marcas a
fin de obtener beneficios a costa de estos comerciantes
independientes, por lo que es necesario que todo aquel que al
momento de s¢licitar los permisos respectivos para poner a
funcionar su negociaciodon, se le de la informacion esencial en
cuanto a sus derechos tutelados por la Propiedad industrial
0 que se les canalice de una forma directa ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial a fin de tener una
conciencia jurldica sobre sus derechos que van a generar como

comerciantes, indusiriales o prestadores de servicios.
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